TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0930-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica, comercio y servicios “International
Power (DISENO)”

NATIONAL POWER LIMITED, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4243-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 433-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las

trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Pilar
Lopez Quiros, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de
identidad ndmero 1-1066-0601, en su condicion de Apoderada Especial de la empresa
NATIONAL POWER LIMITED, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del
Reino Unido, domiciliada en Senator House, 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4DP,
Reino Unido, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a

las doce horas con diecisiete minutos del treinta de julio del dos mil doce.

RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia
veinte de marzo de dos mil doce, por la Licenciada Maria del Pilar Lopez Quirés, de
calidades antes indicadas y en su condicién de Gestora Oficiosa de la empresa NATIONAL
POWER LIMITED, solicité la inscripcion de la marca de fabrica, comercio y servicios
“International Power (DISENO)”, en las siguientes clases de la clasificacion internacional:

01 para proteger y distinguir: “Combustible electrolitico siendo fluido para cargar
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baterias; electrolito; hidrogeno; metano; nitrégeno; preparaciones para ahorrar combustible;
preparaciones de condensacion quimico; aditivos quimicos para combustibles de motor;
silicon”, 04 para proteger y distinguir: “Gas, aceites y grasas eléctricas, lubricantes,
combustible; energia eléctrica”, 09 para proteger y distinguir: “Cable eléctrico; bombas
dispensadoras de combustible para estaciones de servicio que ofrecen gas natural para
vehiculos; células fotovoltaicas; aparatos reguladores del calor; aparatos de seguridad y
automatizacion para construcciones e industrias, tales como aparatos eléctricos reguladores
del calor; detectores de humo, transmisores de sefiales electronicas y conjuntos de
transmision  (telecomunicacién); monitores; aparatos eléctricos para monitorear;
termostatos; reguladores de intensidad; reguladores de intensidad de la luz; instrumentos de
control de calderas; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; conductos de electricidad; baterias eléctricas; software para ordenadores
(programas grabados); publicaciones electrénicas descargables; aparatos para monitorear el
consumo de energia; dispositivos eléctricos de gestion de reserva, tales como, aparatos
electronicos para controlar el suministro de energia para aparatos eléctricos; folletos
electronicos; manuales de instrucciones electronicos y libretas acerca de la gestion de
energia; manuales de instruccion electronicos para instalaciones electrénicas; partes
eléctricas y electronicas para molinos de viento e instalaciones de generacion de energia
renovable; aparatos para monitorear el consumo de energia eléctrica industrial.
Electricidad ”, 11 para proteger y distinguir: “Aparatos e instalaciones eléctricas, todos
para iluminar, calentar, cocinar, refrigerar, secar, ventilar o generar vapor; aparatos de
desalinizacion, instalaciones y plantas; aparatos e instalaciones para el tratamiento del agua;
aparatos e instalaciones para el tratamiento del agua del mar, efluentes industriales, basura,
aguas residuales, aparatos e instalaciones para purificar, asentar o filtrar agua, efluente o
aguas residuales; instalaciones suplidoras de gas y tuberias de gas; accesorios de seguridad y
reguladores (valvulas, grifos) para tuberias de gas; aparatos e instalaciones para procesar y
almacenar gas natural y gas licuado; partes y accesorios para todos los productos
anteriormente mencionados. Calderas”, 35 para proteger y distinguir: “Servicios

comerciales, de publicidad e informacion empresarial y asesorias todas relacionadas a
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emisiones de carbono y consumo de energia; asistencia en administracion empresarial,
comercial o industrial relacionada a emisiones de carbono y consumo de energia; consultoria
y administracion empresarial relacionada a emisiones de carbono y consumo de energia;
administracion de negocios de proyectos de energia y de energia renovable; promocion de
productos, para otros propulsado por energia de todo tipo; expertos de eficiencia en el area
de proteccion del medio ambiente, nuevas energias, emision de carbono; evaluacién de costos
de inversion y andlisis de precio de costo con un punto de vista para llevar a cabo trabajos de
instalacion, mantenimiento, reparacion y renovacion en el area de electricidad y gas natural;
gestién de archivos informaticos para contratos de suministro de gas y electricidad; asesoria
comercial para otros con un punto de vista para optimizar el consumo de energia”, 36 para
proteger y distinguir: “Tasacion de bienes inmuebles; asuntos financieros; fondos mutuales;
evaluacion financiera de costos de reparacion; corretaje de energia; arrendamiento; servicios
financieros; informacion financiera; activos fiscales; préstamos (financieros); consultoria de
seguros e informacion; servicios financieros para certificados de crédito de carbono; emisién
de certificados de crédito de carbono; negociacion de contratos (transacciones financieras)
relacionadas al suministro de combustibles generadores de energia, contratos de suministro
de bi-energia, contratos para reducir emisiones de carbono, contratos de compensacion de
carbono”, 37 para proteger y distinguir: “Servicios de construccién, instalacion,
mantenimiento y reparacion para aparatos y equipo eléctrico, y planta generadora de
electricidad; construccion y mantenimiento de tuberias; plomeria; perforacién de pozos;
supervision de construccion de edificios, reparaciones, servicios y mantenimiento de redes de
suministro de gas, tuberias de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones de almacenamiento
de energia e instalaciones industriales; instalacion, mantenimiento y reparacion de
instalaciones de energia en particular calentadores, edificios industriales; informacion y
asesoria relacionada a instalaciones de energia; ereccién, levantamiento, construccion,
instalacion, reparacion, mantenimiento, servicios, verificacion de instalaciones generadoras
de energia renovable, sistemas y maquinas en el area de energia renovable y partes de las
mismas”, 38 para proteger y distinguir: “Servicios de telecomunicaciones para el

mantenimiento de instalaciones industriales para calentar, para la distribucion de gas, el
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transporte de gas, aire acondicionado, de tuberias, instalaciones eléctricas e instalaciones
para el almacenaje de energia; telegestion de redes para la distribucién de gas y calor;
administracion remota de parques edlicos e instalaciones generadoras de energia renovable,
esto siendo mediante medios de terminal de ordenadores y mediante medios electrdnicos,
mediante transmision de datos, por teléfono, por satélite, por radio y por cable, brindar
acceso a bases de datos, servicios telefonicos ”, 39 para proteger y distinguir: “Servicios de
distribucion y suministro de electricidad, transporte y distribucion de gas; transporte de
productos por carreteras; organizacion del transporte de productos por tren, mar y aire;
correduria de transportes; distribucion del agua; informacion relacionada a todos los
servicios anteriormente mencionados”, 40 para proteger y distinguir: “Generacion de
electricidad; produccién de electricidad, reciclaje de quimicos; tratamiento de agua toxica;
procesamiento y refinamiento de los materiales de combustible crudo; conversion de
combustibles para produccion de energia; conversién de subproductos de torres de
refrigeracion en un suministro de calor doméstico; servicios de informacién y asesoria todos
relacionados a la generacion de electricidad ”, y 42 para proteger y distinguir: “Andlisis
quimico; analisis para la instalacion de sistemas de computo; consultoria arquitecténica;
consultoria en el area de ahorro de energia; elaboracion de planos; consultoria de software;
control de calidad; disefio de software de ordenadores; estudios de proyectos técnicos;
topografia, ingenieria; topografia de tierras, mantenimiento de software de ordenadores;
instalacion de software de ordenadores; prueba de materiales; investigacion teécnica;
consultoria y peritajes (ingenieria) técnica relacionada con acondicionamientos del aire,
calefaccion e iluminacion; informacion y consultoria técnica (ingenieria) relacionada a
instalaciones industriales propulsadas por energia de todo tipo, ingenieria, tales como,
estudios técnicos de proyectos en las areas de ingenieria de energia, energias renovables,
tales como: viento solar, biomasa, energia geotérmica; consultoria técnica relacionada a la
creacion, instalacion, construccion, operacion, gestion y supervision de molinos de viento e
instalaciones generadores de energia renovable; consultoria técnica provista por ingenieros
para llevar a cabo procesos industriales; informacion legal relacionada con la proteccion

ambiental; dispositivo técnico de consultoria relacionado con la operacién, gestion y
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supervision de operaciones industriales; consultoria técnica para optimizar el desempefio de
equipos de calefaccion y optimizar cuotas de CO2; diagnosticos de energia; auditoria de
procesos industriales; informacién y asesoramiento para industriales en relacién al ahorro de
energia; informacion técnica para operadores de unidades industriales; monitoreo y
evaluacion de instalaciones de energia; estudios e investigacion relacionada a depdsitos de
desechos; informacion y consultoria técnica relacionada con instalaciones, de gas, de vapor y
de agua; consultoria e informacion técnica relacionada con produccion de energia renovable
y la gestidn de la misma; consultoria e informacion técnica relacionada a instalaciones en el

area de energia y el ahorro de la misma”.

SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las doce horas con diecisiete minutos del
treinta de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo
conducente, lo siguiente: “POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE

RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada para las clases solicitadas.

().

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2012, la Licenciada Maria del Pilar Lopez Quirds,
en representacion de la empresa NATIONAL POWER LIMITED, apelo la resolucion

referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresé agravios.

CUARTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta
resolucion fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd
con el Organo Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.
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Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No

existen de interés para la resolucion del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE
LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial cit6 como
fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripcion del signo solicitado, el literal g) del
articulo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de
Marcas, considerando que: “En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario
propuesto resulta capaz de causar confusion y es carente de distintividad necesaria en
relacion con los productos y servicios a proteger en clases 1 4 9 11 35 36 37 38 39 40 42.
Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrinsecas al violentar
el articulo 7 inciso g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza

la solicitud de inscripcion del signo marcario solicitado. (...)”

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresion de agravios que su representada es
una empresa multinacional de generacion eléctrica, con sede central en Londres, Inglaterra,
que fue creada en el afio 2000 y se cotiza en bolsa desde el mes de abril del 2012. Agrega que
la naturaleza mixta de la marca la hace perfectamente inscribible, debiendo ser analizada como
un todo, siendo que esta compuesta de varios términos y de un disefio que en conjunto, hacen
a la marca en su totalidad; sefiala que tiene elementos decorativos dentro de la imagen que la
hace llamativa pudiendo lograr un efecto permanente en la mente del consumidor y una
distincion con la marca de los competidores y que generalmente, las marcas de servicio en el
area de energia, petroleo y electricidad son reconocidas por sus disefios mas que por el
elemento denominativo, y en razon de ello, el analisis integral de las palabras “International” y

“Power”, y el disefio que los acompafia, son el principal y verdadero indicador de la
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distintividad de la frase y realizar un analisis de las palabras de forma separada es cometer un
error, ya que se estaria segregando el término en una forma incorrecta, no siendo esta la
manera en que la percibe el consumidor. Concluye citando el registro de diversas marcas que
utilizan los términos “ENERGY” y “POWER”, y que protegen productos Yy/O Servicios

relacionados con el suministro de energia.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANALISIS DE LAS CAUSALES
QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACION DEL SIGNO
SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontacion del signo cuyo registro se
solicita con la fundamentacion normativa que planteé el Organo a quo, este Tribunal arriba a
la conclusion, de que la marca solicitada “International Power (DISENO)”, no tiene
distintividad tal y como lo estableci6 el Organo a quo, lo anterior en razon de que los términos
“International Power” son términos genéricos utilizados en el comercio, violentando el
inciso g) del articulo 7 de la Ley de Marcas, ya que tales términos no pueden ser apropiados
por un particular. Téngase presente que la distintividad de una marca constituye el fundamento
de su proteccidn, porgque no sélo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad
propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda
distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando asi

que se pueda presentar alguna confusion al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte
ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo
establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que
a la marca de fabrica, comercio y servicios “International Power (DISENO)”, no se le puede
autorizar su inscripcion respecto a tales productos y servicios de las clases 01, 04, 09, 11, 35,

36, 37, 38, 39, 40 y 42 de la nomenclatura internacional.

Por otra parte, los alegatos de que en nuestro pais existen marcas que se encuentran registradas

y que son del mismo corte del signo solicitado, no son vinculantes a efectos de proceder a una
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inscripcion de un determinado signo distintivo, ya que la calificacion que se realiza en Costa
Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro pais u otros, ya
que es acorde al andlisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos en sus articulos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinara si
procede o no la inscripcion de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en

concreto dicha inscripcion, teniendo ademas presente que rige el principio de territorialidad.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta carente de suficiente aptitud
distintiva, respecto de los productos y servicios a proteger, segun los argumentos expuestos a
través de la presente resolucion, violentando asi el inciso g) del articulo 7 de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fabrica, comercio y
servicios solicitada “International Power (DISENO)”, para proteger y distinguir los
productos y servicios indicados de las clases 01, 04, 09, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42 de la
Clasificacion Internacional de Niza, no podria permitirsele su inscripcién, conforme lo
peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por la
Licenciada Maria del Pilar Lépez Quir6s, en su condicion de Apoderada Especial de la
empresa NATIONAL POWER LIMITED, contra la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las doce horas con diecisiete minutos del treinta de julio de dos mil

doce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 29
del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°
35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de

agosto del 2009, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden,
se declara SIN LUGAR el recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Pilar
Lépez Quirds, en su condicion de Apoderada Especial de la empresa NATIONAL POWER
LIMITED, contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce
horas con diecisiete minutos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma,
denegandose la inscripcion del signo solicitado para las clases solicitadas. Se da por agotada la
via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara en los registros
que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su
cargo. NOTIFIQUESE.-

Norma Urefia Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTOR

Marcas intrinsecamente inadmisibles
TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55
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