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SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA., Apelante
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Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N°1122-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con

cuarenta minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion formulado por el Licenciado Manuel E.
Peralta VVolio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad
namero nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de Apoderado Especial de la
compafiia SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA., organizada y existente bajo las leyes
de Japon, domiciliada en 4-1 Ni9shi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, en contra de
la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once

minutos y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial
el diez de octubre de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en
representacion de la empresa SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, solicita la
inscripcion en clase 2 de la Nomenclatura Internacional de la marca de fabrica y comercio
“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE (DISENO)”, disefio que consiste
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en la frase indicada y sobre él un dibujo de una hoja, y traduccidon del distintivo marcario
a proteger es MEJORES PRODUCTOS PARA UN MEJOR FUTURO, para proteger y
distinguir “Tinta; cartuchos de tinta llenos para impresoras; toner, cartuchos de toner

llenos para impresoras”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion de las catorce
horas, once minutos Y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil nueve, resuelve

rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolucion mencionada, el Licenciado Manuel E.
Peralta Volio, en la condicion indicada, en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve

interpuso recurso de apelacion, razon por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y
no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefension de las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucién dentro del plazo legal y
previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodriguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal

naturaleza que incidan en la resolucion del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL
APELANTE. EIl Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada
“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE (DISENO)” est4 constituida por

términos que describen las caracteristicas de los productos que se pretenden proteger, por lo
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que se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de
ostentar una marca para ser registrable, ya que las anteriores acepciones nos transmiten una
idea muy clara de lo que caracteriza a los productos, “BETTER PRODUCTS FOR A
BETTER FUTURE”, que se traduce como “Mejores Productos para un Mejor Futuro”

(www.wordrefrence.com), lo que contraviene lo dispuesto en el articulo 7, inciso d) de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo claro que la marca propuesta
efectivamente estd compuesta por vocablos descriptivos de las cualidades de los productos
que se pretende amparar, dandole al consumidor una idea precisa de los beneficios que se
obtienen al adquirir los bienes que se pretenden proteger en clase 02 internacional, a saber
Tinta, cartuchos de tinta llena para impresoras, toner, y cartuchos de toner llenos para

impresora.

Inconforme el recurrente, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de
inscripcion de su representada es incorrecto por cuanto el distintivo en cuestion fue
solicitado en otras clases y ya cuenta con el certificado de inscripcion correspondiente,
como lo son los Registros nimeros 185229 en clase 40 y 185224 en clase 16, y que como
es notable, esas marcas no fueron consideradas descriptivas ni que carecian de originalidad,
novedad y distintividad, por lo que existen en el comercio, y que esos antecedentes
justifican la procedencia de la solicitud y evidencian el error en el razonamiento registral.
Ademas de que el rechazo de la presente solicitud denotaria una clara inseguridad juridica
del sistema registral, ya que no existe justificacion alguna para considerar una marca
descriptiva y rechazarla, cuando existen registros previos de las mismas, por lo que seria un
actuar contrario a derecho que coloca a los usuarios del Registro en una situacion de
indefension por cuanto no se tiene simetria en los parametros utilizados para la inscripcion

0 rechazo de una solicitud presentada en forma.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACION DE SIGNOS
MARCARIOS POR RAZONES INTRINSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos en su articulo 2 define la marca como:
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“Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen
frente a los de su misma especie o clase.” (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacidon existente
entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relacién a situaciones que

impidan su registracion.

Estos motivos intrinsecos, se encuentran contenidos en el articulo 7 de la Ley de Marcas,
dentro de los cuales nos interesa:

“Articulo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser
registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(..)

d) Unicamente en un signo o una indicacion que en el comercio pueda servir para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se trata.

(.)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se
aplica...”

j)Pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geografica, la naturaleza,
el modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la
cantidad o alguna otra caracteristica del producto o servicio de que se trata.

De acuerdo con los incisos del articulo 7 citado, una marca es inadmisible por razones
intrinsecas, cuando el signo utilizado sea descriptivo o calificativo de las caracteristicas de
ese producto o servicio, cuando le falte distintividad y cuando puede ser engafioso,
supuestos que se presentan con la marca solicitada “BETTER PRODUCTS FOR A
BETTER FUTURE?”, que se traduce como “Mejores Productos para un Mejor Futuro”,

conforme se vera.

En relacion al caracter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el
Proceso N° 56-1P-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, sefialo:
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“(...) Se entiende tambien, en general, que los términos descriptivos son los que de
alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las
caracteristicas, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la
marca solicitada pretende proteger (...)".

Como antecedente de este Tribunal, en el Voto N° 441-2008, se dijo lo siguiente:

“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA
IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son
calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su
sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es
IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase
como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que esta construida
segun las reglas gramaticales del idioma espafiol, y tiene un significado concreto,
el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y
la blancura. Pero, ¢sobre qué se predican dichos atributos? Evidentemente es
sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se
debera tener claro cuéles son esos productos que se pretenden distinguir, y con
base en estos analizar si son de aplicacion alguna o algunas de las causales de
rechazo intrinsecas contenidas en el articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para

limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria, aceites esenciales,

cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos; desodorantes de uso personal,

productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo,

tintes cosméticos, pez negra para zapateros
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Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta
calificativo de caracteristicas que claramente son deseadas para ellos: de
productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentifricos y de los
productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen,
y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar
a cabo estas actividades tenga un desempefio superior, para el caso concreto, que

la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes....”

Si bien el inciso d) del articulo 7 antes trascrito no impide que en la construccion de un
signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen caracteristicas de los
productos 0 servicios, ya que estos elementos sirven como guia para el consumidor al
realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio,
lo que si prohibe dicho inciso es que el signo propuesto esté conformado UNICAMENTE o
de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de caracteristicas. En el
presente caso, el signo solicitado “BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”,
contiene una frase idiomatica construida segln las normas usuales de la gramatica inglesa,
que de forma exclusiva describe una caracteristica deseable en los productos propuestos,
sea la de ser muy buenos, no encontrandose en la construccion del signo algin otro
elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo mas alla de la mera descripcion de

caracteristicas, de alli que no puede ser aceptado.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS
REGISTRABLES. El criterio que este Tribunal ha sostenido en cuanto a este tema, es
que dicha distintividad resulta ser, entonces una particularidad de la marca y representa su
funcién esencial, toda vez que su mision esta dirigida a distinguir unos productos o
servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que
elige. Igualmente la normativa precisa esa caracteristica como funcion primordial para que

un signo se pueda registrar, para que permita diferenciar claramente el producto a que se
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refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Bajo tal linea de pensamiento, el articulo 2 de la Ley de Marcas sefialado, en concordancia
con el numeral 15, Seccion Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro pais
mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, prevén la distintividad como la

caracteristica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

QUINTO. SOBRE EL CARACTER ENGANOSO. Ademas de lo anterior, la negativa
de inscripcion se fundamenta también en el inciso j) del citado articulo 7° de Ley de
Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engafiosas refiere: “Hay signos
que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al puablico
consumidor que aquéllos tienen determinadas caracteristicas. Estas marcas que inducen o
provocan el error son llamadas marcas engafiosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho
de Marcas, 5% Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

La marca solicitada “BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”, siendo su
traducciéon como ya se dijo MEJORES PRODUCTOS PARA UN MEJOR FUTURO,
resulta ser engafiosa, toda vez que estd publicitando al pablico consumidor una cualidad
también del producto que puede no tenerla, al indicarse que son mejores, por lo que puede
resultar engafiosa, al despertar en los consumidores evocaciones falaces. De alli que le sea
aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con
el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “El principio de la veracidad de la marca
tiende a proteger, por una parte, el interés del publico de no ser engafiado con falsas
indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le
ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la
propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos

de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés:
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el publico y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”,
Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1% Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusion respecto a
la informacion que debe suministrar el correspondiente signo, de alli el requisito de no
producir en los consumidores error, engafio y desorientacion. Por ello, se tiene entonces,
que el rechazo a la inscripcion del signo solicitado por causas intrinsecas, tiene también su

sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del a quo, en el sentido de que, de
conformidad con el articulo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto,“BETTER
PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”, cuya traduccion es MEJORES
PRODUCTOS PARA UN MEJOR FUTURO?”, para proteger y distinguir “Tinta;
cartuchos de tinta llenos para impresoras; toner, cartuchos de toner llenos para impresoras”,
en clase 2 de la clasificacion internacional, por resultar un signo descriptivo, falto de
distintividad y engafoso.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme las anteriores consideraciones,
citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el
recurso de apelacion presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condicion
de Apoderado Especial de la empresa SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once
minutos Y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil nueve, la que en este acto

se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA 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 y 2° del
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Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto
Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que
anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion presentado por el Licenciado Manuel
E. Peralta Volio, en su condicion de Apoderado Especial de la empresa SEIKO EPSON
KABUSHIKI KAISHA, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las catorce horas, once minutos Yy veintisiete segundos del cuatro de marzo de
dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa.
Previa constancia y copias de esta resolucién 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 Duran Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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Descriptor.

INSCRIPCION DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripcion de la marca
TG: Marcas y Otros signos distintivos
TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRISICAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engafnosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55
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