TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0138-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO
ULTRALAVABLE

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10255)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0168-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las quince horas treinta y siete minutos del siete de noviembre de dos

mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el
abogado Harry Zurcher Blen, vecino de San Joseé, cedula de identidad
1-0415-1184, en su condicion de apoderado especial de la empresa
Akzo Nobel Coatings International B.V., organizada y existente
conforme a las leyes del Reino de los Paises Bajos, domiciliada en
Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, en contra la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:54 horas
del 10 de enero de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO
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PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Zurcher
Blen, en su condicion dicha, solicitd la inscripcion como marca de

fabrica y comercio del signo

ULTRALAVABLE

en clase 2 para distinguir pinturas; revestimientos; barnices; lacas;
diluyentes para pinturas; diluyentes para revestimientos; diluyentes
para barnices; diluyentes para lacas; materias colorantes para uso en
pinturas; colorantes; sustancias colorantes; productos contra Lla
herrumbre y el deterioro de la madera; preparaciones parad

imprimacion (en forma de pinturas); tintes para madera.

El Registro de la Propiedad Intelectual denego la inscripcion, porque
considero que se incurre en la prohibicion establecida en el articulo 7
incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en

adelante Ley de marcas).

Inconforme con Lo resuelto, la representacion de la empresa

solicitante lo apelo, indicando:

1- El andlisis de conjunto de los elementos denominativos que
conforman el signo hace ver que este evoca una idea que no tiene
relacion con los productos. Ese cardcter evocativo la hace registrable.

2- El consumidor no se verd enganado al estar frente al signo.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un

asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos
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probados y no probados.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus
elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

gue sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su

articulo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse estos 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 esta aptitud distintiva, el
Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos,
intrinsecos y extrinsecos, y determinar que no se encuentre
comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad
con los articulos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad
misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya
a producir un riesgo de confusion a los consumidores respecto de su

origen empresarial.

El sigho fue rechazado por causales intrinsecas. Se considerd que

incurre en las siguientes prohibiciones:
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Articulo 7. Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No
podrd ser registrado como marca un signo gue 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.

[...]

En el dmbito de los productos del listado en clase 2, sea pinturas,
colorantes y productos anticorrosivos, la caracteristica de '"ser
lavable" es deseada, ya que su funcionalidad consiste principalmente
en cubrir superficies con la finalidad de protegerlas y embellecerlas, y
la posibilidad de que dichas superficies puedan lavarse sin sufrir
deterioro hace que su mantenimiento sea mas facil y duradero. EL
elemento ULTRA agrega la idea de que la cualidad de lavable se da

en un grado mayor al hormal.

Asi, el signo ULTRALAVABLE transmite directa y Wlanamente una
descripcion de caracteristicas deseables de los productos, sin otros
elementos que aporten aptitud distintiva al signo, y por ende carece de
aptitud distintiva, por lo que incurre en las prohibiciones de los incisos

d) y g) del articulo 7 de la Ley de marcas.

Respecto de los alegatos del recurrente, la palabra ULTRALAVABLE,

lejos de ser evocativa, transmite directa y lanamente una idea que,
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respecto del listado de productos propuestos, tan solo describe una
caracteristica deseada de ellos, sea que las superficies tratadas

puedan lavarse repetidamente sin sufrir deterioro.

En relacion con el alegato respecto a que el signo propuesto no es
enganoso, se recuerda al apelante que, en ningun momento, la
administracion registral ha rechazado por esa causa, por lo que no se

ahonda en dicho sentido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por Harry
Zurcher Blen representando a Akzo Nobel Coatings International B.V.,
en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 10:51:54 horas del 10 de enero de 2024, la que en
este acto se confirma. 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 42 del
Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 -
MJP. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejard en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuelvase el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 03/12/2024 11:31 AM

Karen Quesada Bermudez
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