i i
PR AR
ARy WA

TRIBLIMAT. RECESTIAI
ANMINIETRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0007 TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ECOPENCIL”

A.W. FABER-CASTELL, S.A., Apelante

Registro de l1a Propiedad Industrial (Expediente de origen 10951-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 589-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta

minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad numero 1-335-794, en su
calidad de Apoderado Especial de la empresa A. W. FABER-CASTELL S.A., sociedad
organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua 1° de Maio, 61, Barrio
Nucleo Residencial Silvio Vilari, Ciudad de Sao Carlos, Estado de Sao Paulo, CEP 13560-911
Brasil, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once

horas veintitrés minutos con seis segundos del trece de Noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10
de agosto de 2007, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en la representacion senalada,
solicitd la inscripcion de la marca “ECOPENCIL”, en Clase 16 de la clasificacion
internacional, para proteger lapices de color, lapices de grafito, borradores, apuntador,
boligrafo, lapicera, marcadores, hidrograficas, cola blanca y cola de baston, correctivos, masas
de modelar, guache, pintura a dedo, cola colorida, pintura facial, boligrafos de punta fina y

pastillas de acuarela.
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las once
horas veintitrés minutos con seis segundos del trece de Noviembre de dos mil ocho, dispuso

rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolucion, el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, de calidades y condicion indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial el dos de Diciembre de dos mil ocho, interpuso recurso de

apelacion y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, formulo sus agravios.

CUARTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y
no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefension a las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la

resolucion de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia

para la resolucion de este proceso.

TERCERO. Delimitacion del problema. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la
solicitud de inscripcion de la marca por considerar que podria causar engafio al proteger
ademas de lapices, otros productos distintos a lo que la misma marca evoca, contraviniendo lo

dispuesto por el articulo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
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Por su parte, el apelante argumenta en su expresion de agravios que la marca solicitada es
distintiva, novedosa y de fantasia, por lo que debe analizarse como una unidad. Que la marca
Ecopencil para proteger los productos indicados, da una idea totalmente original, mediante la
cual no se esta calificando los productos que se van a proteger y ni siquiera es una idea
sugestiva de lo que se protegerd, sin mas bien es una marca que en si misma, es novedosa por

cuanto no lleva relacion de calificacion respecto de los productos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO
PROPUESTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registracion o no de una
marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente la
caracteristica de distintividad, recogida en el articulo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que
impiden su registro, establecidas basicamente en los articulos 7° y 8° de la citada Ley de

Marecas.

En el presente caso, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad
Industrial al rechazar la inscripcion de la solicitud de la marca “ECOPENCIL”,
fundamentado en el articulo 7° inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el
cual no admite la inscripcién como marca de un signo que pueda provocar engafio. En el caso
de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por el término “ECOPENCIL”,
que resulta una combinacion Iéxica del prefijo ECO vy el sufijo PENCIL —que en el idioma
espaiiol significa lapiz, término ampliamente conocido por el consumidor- lo cual tanto en su
impresion grafica, fonética e ideoldgica, la combinacion de tales palabras refiere y aluden
directamente a lapices ecologicos y el consumidor medio de los productos que pretenden

protegerse, es probable, que asi lo considere por lo usual de los términos.

Procede recordar, que la corriente ecologica ha sido de amplisima difusion y que en la
actualidad el prefijo ECO es percibido por el consumidor como sinénimo de ecologico, lo que

en el caso concreto puede o no tener esa caracteristica.
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En relacion a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir sea para distinguir
lapices de color, lapices de grafito, borradores, apuntador, boligrafo, lapicera, marcadores,
hidrograficas, cola blanca y cola de baston, correctivos, masas de modelar, guache, pintura a
dedo, cola colorida, pintura facial, boligrafos de punta fina y pastillas de acuarela, podria
provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que los lapices y demas
productos son de tecnologia ecologica, pues al contener la marca el prefijo “eco”, dota a la
productos de un atributo que puede o no ser cierto. Por otra parte, dicha marca proporciona la
idea directa de “lapices”, y dado que se va a aplicar a otros productos diferentes a lo que
usualmente se conoce como lapices, conlleva al engafio, ya que no resulta una marca apta
para identificar a todos los productos que se pretenden y el ptblico consumidor adquiriria los
producto por las caracteristicas y la forma que el mismo signo les alude, lo que podria
apartarse totalmente de la naturaleza de los productos protegidos, siendo aplicable de este
modo no solo el inciso j) del articulo 7 de la citada Ley de Marcas, sino también los incisos d)
y g), ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la
cual no puede darse certeza, los hace descriptivos y engafioso y por ende el signo propuesto

carece intrinsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como
fundamento para acceder a la inscripcion solicitada, toda vez que, el signo propuesto no

cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de proteccion registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto y con
fundamento en la legislacion citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de
apelacion, interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado
especial de la empresa A. W. Faber-Castell S.A., en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintitrés minutos con seis segundos del

trece de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.
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SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA ViA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 2°
del Reglamento Orgéanico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara
sin lugar el Recurso de Apelacion presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en
su calidad de apoderada especial de la empresa A. W. Faber-Castell S.A., en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés
minutos con seis segundos del trece de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da
por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejaran
en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de

origen para lo de su cargo.- NOTIFIQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Durdan Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

Marca Intrinsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad y engafiosa
TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55
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