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Procedencia de la Inscripción de Expresiones o Señales de Publicidad Comercial
En jurisprudencia reciente y reiterada el Tribunal Registral Administrativo ha resuelto: 
“…el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), estipula que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial, debe especificarse la marca o el nombre comercial solicitados o registrados, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, la expresión o señal, que dicho sea de paso, y de conformidad con el artículo 63 de la citada Ley de Marcas, existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la marca o el nombre comercial al que se estén refiriendo. Esto se debe, a no dudarlo, a que permitir el registro indiscriminado de expresiones o señales de publicidad comercial, sin el apoyo de una marca o nombre comercial de base, atentaría contra la prohibición general del artículo 8º de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo…” (Voto No. 231-2005, de las 9 horas con 15 minutos del 30 de septiembre de 2005, del Tribunal Registral Administrativo).
Asimismo, el Tribunal se ha referido al tema de la complementariedad y la accesoriedad entre la marca o nombre comercial y la expresión o señal de publicidad comercial, de la siguiente manera:

“…Es en este mismo sentido que debe entenderse la disposición del artículo 63 de la Ley de Marcas, según el cual, una vez inscrita, una  expresión o señal  de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera; y si la señal no puede subsistir sin esa marca o nombre comercial a que se refiere, ello quiere decir, entonces, que al solicitar su registro se debe hacer referencia expresa al signo con el cual será empleado, dada, precisamente, esa complementariedad y accesoriedad del lema comercial...” (Voto No. 63-2006, de las 9 horas del 17 de marzo de 2006, del Tribunal Registral Administrativo).  
Por consiguiente, a efecto de que las disposiciones de este Registro, en relación con la inscripción de expresiones o señales de publicidad comercial, resulten acordes con lo señalado por el Tribunal Registral Administrativo y las normas legales aplicables, en beneficio de los intereses de los usuarios y de esta forma ajustar las actuaciones de la Administración a derecho y evitar posibles futuras nulidades, este Registro procede a establecer las siguientes pautas a seguir por los señores Registradores para la correspondiente inscripción de expresiones o señales de publicidad comercial :  

1) Para la correspondiente inscripción de una expresión o señal de publicidad comercial debe estipularse obligatoriamente en la solicitud de registro la especificación de la marca o el nombre comercial solicitados o registrados, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, la expresión o señal, que dicho sea de paso, y de conformidad con el artículo 63 de la citada Ley de Marcas, existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la marca o el nombre comercial al que se estén refiriendo. Se aclara que dicha marca o nombre comercial pueden encontrarse tanto en proceso de solicitud de inscripción o ya registrados; pero en el primer caso, la inscripción de la expresión o señal de publicidad comercial queda sujeta a la inscripción de la marca o nombre comercial.
2) La recomendación principal a los Registradores de Marcas, es que al momento de efectuar calificaciones de expresiones o señales de publicidad comercial verifiquen en la solicitud de inscripción respectiva el cumplimiento de dicha indicación o requisito de admisibilidad y en el supuesto de que falte se haga la correspondiente prevención en ese sentido; para finalmente en caso de incumplimiento de dicho requisito dentro del plazo otorgado en la prevención de mérito, procedan al rechazo de plano de tales solicitudes.

Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de acatamiento obligatorio. 
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