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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0200-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “Waldorf”

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-11150)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0274-2023

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

horas con cuarenta y siete minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el sefior Harry Jaime
Zurcher Blen, abogado, vecino de Escazu, San José, portador de la cédula de
identidad: 1-0415-1184, en su condicion de apoderado especial de la compania
Bund der Freien Waldorfshulen e.V., sociedad existente conforme las leyes de
Alemania, domiciliada en Wagenburgstr. 6; 70184 Stuttgart, Alemania, en contra de
la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 19:07:14 horas
del 7 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeno
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El sefior Harry Jaime Zurcher
Blen, en su condicién de apoderado especial de la compafia Bund der Freien
Waldorfshulen e.V., presentd solicitud de inscripcion de la marca de servicios:
“Waldorf” para distinguir en clase 41 internacional: servicios de escuelas,
internados y guarderias, a saber, educacion, instruccién y ensefianza de nifios y
adolescentes; capacitacion de maestros de primaria, maestros y maestros de
guarderia; formacién de adultos, instruccion y entrenamiento para aprendices;

actividades de esparcimiento supervisadas para nifios.

Mediante resolucién dictada a las 19:07:14 horas del 7 de marzo de 2023, el
Registro de la Propiedad Intelectual dict6 resolucion denegatoria al considerar que
el signo solicitado consiste en un término descriptivo, de uso comun y engafnoso, en
relacion con los servicios que busca proteger y distinguir, por lo que no cuenta con
la distintividad requerida, de conformidad con el articulo 7 incisos d), g) y j) de la Ley

de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Intelectual, el sefior Harry Jaime Zurcher Blen en la condicién indicada, interpuso

recurso de apelacion, expresando como agravios lo siguiente:

1. Solicita se revise y analice la carta de fecha 23 de agosto de 1982 de Rudolf
Steiner Estate Administration dirigida a su representada, y tomar nota que "BUND
DER FREIEN WALDOFRSCHULEN E. V.” se traduce como “Federacion de
Escuelas Waldorf Independientes, Asociacion Registrada”, conforme con la

traduccién oficial aportada.
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2. El Registro indicé en la resolucion que la carta carece de relevancia en virtud de
que, al estar frente a un signo (WALDORF) que esta indicando una caracteristica
de los servicios que se desean proteger, es decir, un tipo de metodologia de
educacion, y que es mundialmente conocido, no es apropiable el uso de su nombre.
No obstante, lo anterior, el Registro pierde la vision de que a BUND DER FREIEN
WALDOFRSCHULEN E. V. (Federacion de Escuelas Waldorf Independientes,
Asociacion Registrada) se le acredita este tipo de metodologia de educacion, es
decir, su representada se encuentra legitimada para el uso de este término, por lo
qgue no es posible que se manifiesten las causales sefialadas del articulo 7 incisos

d), g) yj) de la Ley marcas.

3. Su representada es la persona legitimada para el uso de la marca Waldorf y de
ahi que se equivoca el Registro no solo en negarle este derecho sino ademas en
asegurar que la carta en cuestion no es relevante para el caso. Esta carta es el

documento probatorio de la legitimacion de mi representada sobre esta marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este
Tribunal considera que, por ser un asunto de puro derecho, no es necesario exponer

un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos

esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El articulo 2 de la Ley 7978, de
marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), conceptualiza la

marca de la siguiente forma:
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Cualquier signo o combinacién 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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el
examen de los requisitos sustantivos (intrinsecos y extrinsecos) de la solicitud del
signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las
causales que impiden su registro establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley

de marcas.

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacién
existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos
motivos intrinsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en
el articulo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes
incisos:

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 indicacién 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 engafo o confusion sobre la procedencia geografica, la

naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo
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o el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o servicio

de que se trata.

[..]

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dicté resolucion
denegatoria de la solicitud de inscripcion de la marca de servicios “Waldorf” para
proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de escuelas, internados y
guarderias, a saber, educacion, instruccién y ensefianza de nifios y adolescentes;
capacitacién de maestros de primaria, maestros y maestros de guarderia; formacién
de adultos, instruccion y entrenamiento para aprendices; actividades de
esparcimiento supervisadas para nifios; precisamente por considerar que infringe
los incisos d), g) vy j) del articulo 7 de la Ley de marcas transcritos, es decir, por ser
descriptivo, falto de distintividad y engafioso, por lo que es necesario analizar estas

causales de inadmisibilidad.

Frente a esta negativa, se comenzara el analisis de su procedencia por parte del
Tribunal, iniciando en indicar, que los signos descriptivos se pueden conceptualizar
como aquellos que trasmiten directamente las caracteristicas o propiedades de los
productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en el proceso 162-1P-2019, del 2 de diciembre de 2019,

senalo:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las
caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamano, valor, destino, etc. La denominacion
descriptiva responde a la formulacion de la pregunta ¢ como es? en relacién
con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente
se contesta con la expresién adecuada a sus caracteristicas, cualidades o

propiedades segun se trate.
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En cuanto a la falta de distintividad, es menester sefalar que dentro del derecho
marcario la distintividad es concebida como el fundamento, la esencia para acceder
a su proteccion, porque no solo 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 confusién

al respecto. En relacion con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito
intrinseco o extrinseco. Como requisito intrinseco, implica que el signo en si
mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y
servicios frente a otros. Asi, no poseera distintividad cuando presente una
estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede
individualizar aquello que no resulte recordable para el publico consumidor
por su simpleza o complejidad. Tampoco existira distintividad intrinseca
cuando el signo se confunda con la propia designacion del producto o sus
cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso comun [...]

(Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, pags. 29 y 30).

Con relacién al caracter enganoso de las marcas, habra de determinarse en relacién
con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el
Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-1P-2019, establece

lo siguiente en cuanto a los signos engafosos:

El engafio se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus
caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricacion, la aptitud para su
empleo y otras informaciones que induzcan al publico a error. La prohibicién

de registrar signos engafnosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se
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dirige a precautelar el interés general.

[..]

Tomando en consideracion, la normativa, doctrina y jurisprudencia citadas, se
determina para el caso que nos ocupa, que el signo solicitado “Waldorf”, no resulta
directamente descriptivo de caracteristicas, contiene suficiente aptitud distintiva,
gue es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e

identificarlo con el servicio, y no engafia al consumidor.

El apelante solicita que se valore la carta de fecha 23 de agosto de 1982 de Rudolf
Steiner Estate Administration dirigida a su representada, la cual se aporta
apostillada y con traduccién oficial al espafiol (visible a folio 18 a 21 del expediente
principal). Este Tribunal al efectuar el anadlisis de este documento, considera que
resulta suficiente para comprender la relacion entre la empresa y el signo, en donde

se presume a su vez la buena fe del solicitante.

Bajo este conocimiento la marca propuesta no resulta enganosa en relacion con los
servicios que busca proteger y distinguir, al ser el solicitante precisamente la
“‘Federacion de Escuelas Waldorf Independientes, Asociacién Registrada”, entidad

autorizada, puede solicitar su inscripcidén y hacer uso de la marca.

En consecuencia, queda claro para este Tribunal que la marca pretendida
“Waldorf”’, con relacion a los servicios que busca proteger y distinguir, no
transgrede el numeral séptimo incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, razén por la

cual se acogen los agravios expuestos por el recurrente.

POR TANTO
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Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso
de apelacion interpuesto por el sefior Harry Jaime Zurcher Blen, en su condicion
de apoderado especial de la compafiia Bund der Freien Waldorfshulen e.V., en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las
19:07:14 horas del 7 de marzo de 2023, la que en este acto se revoca, debido a
ello se debe ordenar en su lugar la continuacién del tramite correspondiente, si otro
motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Se da por agotada la
via administrativa, de conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el
articulo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-
MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 10:58 AM

. y Karen Quesada Bermudez
Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por )
Fecha y hora: 11/12/2023 08:41 AM LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 09:37 AM
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedeio
Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 09:38 AM

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 01:49 PM

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrénico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr


SE%?%TRAL e A@ 16 de junio de 2023

s VOTO 0274-2023
\l
ADMINISTRATIVO C,,A?S ‘ARMI,EA Pagina 9 de 9

gma/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles
TE. Marcas intrinsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos
TNR. 00.41.53
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