TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0123-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION MARCA DE FABRICA Y COMERCIO “a2 Milk”
THE A2 MILK COMPANY LIMITED, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9000)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0538-2020

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

horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.

Recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria del Pilar Lopez Quirds,
vecina de Escazu, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condicion de apoderada
especial de la empresa THE A2 MILK COMPANY LIMITED, sociedad organizada y
existente bajo las leyes de Nueva Zelanda, domiciliada en Level 10, 51 Shortland
Street, Auckland 1010, Nueva Zelanda, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:03 horas del 24 de enero de 2020.

Redacta la juez Soto Arias, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la
representacion de la empresa THE A2 MILK COMPANY LIMITED, en fecha 30 de
setiembre de 2019, solicitd ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion

de la marca de fabrica y comercio “a2 Milk”, en clases 05 y 29 de la nomenclatura
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internacional, para proteger y distinguir: “Alimentos para bebés; leche en polvo para
bebés; alimentos dietéticos adaptados para fines médicos; bebidas dietéticas
adaptadas para fines médicos; suplementos nutricionales; suplementos
nutricionales en polvo para mezclas de bebidas; bebidas dietéticas suplementarias;
suplementos dietéticos de proteinas; proteina en polvo (suplemento dietético)” y
“Leche en polvo; leche; mantequilla; queso; crema; yogur; bebidas lacteas,
predominando la leche; leche proteica; suero; bebidas proteicas a base de leche;

leche enriquecida con vitaminas” respectivamente.

Mediante resolucion final dictada a las 10:13:03 horas del 24 de enero de 2020, el
Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripcion del
signo pretendido, por razones intrinsecas al resultar engafioso, descriptivo y carente
de distintividad con relaciébn a los productos a proteger en clases 05 y 29
internacional, al amparo del articulo 7 incisos c), g), j); y parrafo final de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2020, interpuso recurso de
revocatoria con apelacion en subsidio y una vez otorgada la audiencia de
reglamento por este Tribunal expresdé como agravios, que la empresa THE A2 MILK
COMPANY LIMITED, se dedica a la comercializacion de leche libre de proteina
“Al”, la cual se identifica alrededor del mundo mediante sus marcas registradas “A2”
y “Leche A2”, contando con una gran variedad de productos de calidad, lo cual ha
logrado que su marca sea reconocida en otras latitudes, dichos productos posee la
caracteristica de contener proteina “A2”, que es conseguida a través de un proceso
meticuloso de alimentacion y cuido de las vacas lecheras de su compaifiia, logrando
de esta forma eliminar la produccién de proteina A1, por métodos naturales sin tener

gue modificar genéticamente la leche, siendo un esfuerzo Unica y exclusivamente
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de su representada, por lo que no existe motivo para que el Registro considere que
la marca es engafiosa, ya que los productos solicitados no generan confusion o
engafo al consumidor, ademas de contar con un catalogo extenso de productos con
la marca A2, que pertenece exclusivamente a la empresa en mencion no generando

engafio al encontrarse vinculada con los productos solicitados.

Con respecto al término A2, indica la recurrente que el Registro erroneamente
consider6é que dicho término es de uso comun, obviando que es una marca
registrada y ligada a la empresa THE A2 MILK COMPANY LIMITED, quedando con
ello comprobado que la marca no es genérica, ni se ha convertido en un término
vulgarizado, por el contrario, es una marca que resulta de un proceso complejo,
adjudicado a la empresa en mencién y reconocido internacionalmente, por lograr
modificar de manera natural un producto el cual ha tenido un impacto positivo en la

alimentacién humana.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este
Tribunal no advierte hechos con tal caracter, que sean relevantes para el dictado de

la presente resolucién.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo
de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que

causen nulidades, invalidez o indefensién que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El carécter distintivo de un signo marcario es una
particularidad que representa su funcién esencial, toda vez que su misién esta
dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su
derecho de eleccion, entre unos productos o servicios de otros similares que se

encuentren en el mercado.
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Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion
existente entre lamarcay el producto que se pretende proteger, con relacion a
situaciones que impidan su registracion, respecto de otros productos similares pero
provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor.
Estos motivos intrinsecos, se encuentran contenidos en el articulo 7 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), dentro de los
cuales nos interesa:

“... Articulo 7- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podréa ser

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

c) Exclusivamente un signo o una indicacion que, en el lenguaje corriente o
la usanza comercial del pais, sea una designacion comun o usual 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 o confusién sobre la procedencia
geogréafica, 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.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o
servicio, el registro solo sera acordado para este producto o servicio...”.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones
intrinsecas, cuando el signo utilizado consista en una designacion comun o usual
para los productos o servicios a los que refiere, cuando pueda causar engafo o

confusién en el consumidor sobre sus cualidades o caracteristicas al no contar con
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la suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de proteccion.

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la caracteristica

primaria de toda marca al decir que:
El caracter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos
absolutos es idoneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere.
El caracter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De
este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o
servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El caracter
distintivo constituye un elemento clave en la definicion de marca y sirve para
excluir signos per se no aptos para constituir marca... LOBATO, Manuel.
Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 22 edicién, Thompson Civitas,

Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, Esparia, 2007.

Por consiguiente, de acuerdo con la informacién extraida del expediente, el
denominativo “a2 Milk”, se traduce al idioma espafiol como “a2 Leche”,
refiriéndose a la leche compuesta de beta caseina A2, que es una proteina
producida por la composicion genética de la raza de la res, las cuales tienen el gen
A2A2, es decir, se trata de una leche que no contiene la proteina Al, y
encontrandose este tipo de leche A2, con mayor frecuencia en el mercado como un
producto diferenciado, de superior calidad y mayor precio, por poseer mas
beneficios para el organismo del ser humano; siendo que al analizar la marca como
un todo, sin desmembrarse, vemos que se encuentra conformada por los elementos
“a2” y “MILK”, que son genéricos y de uso comun para el tipo de productos a
proteger, siendo estos términos inapropiables marcariamente al ser utilizables
dentro del trafico mercantil, los cuales no pueden ser objeto de un monopolio en su
uso y que por si mismos carecen de distintividad, asi las cosas, podriamos decir,

gue el signo solicitado carece de distintividad suficiente que le permita diferenciarse
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de sus competidores, por lo cual la marca propuesta no es registrable.

Por otra parte, respecto de las marcas engafiosas, ya este Tribunal se ha
pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto 029-2014 dictado
a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual se manifestd indicando:
“El concepto de marca engariosa se refiere a un defecto intrinseco del signo
en relacién con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel,
Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, lera edicion,

2002, p. 253); subrayado nuestro.

De ahi que una marca es inadmisible por razones intrinsecas, cuando pueda
producir engafio o confusién respecto a la informacién que debe suministrar el
correspondiente signo, asimismo, y en general, cuando el signo utilizado no tenga
suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo
que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza especifica de tales productos o

servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado “a2 Milk”, pretende
proteger: “Alimentos para bebés; leche en polvo para bebés; alimentos dietéticos
adaptados para fines médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fines médicos;
suplementos nutricionales; suplementos nutricionales en polvo para mezclas de
bebidas; bebidas dietéticas suplementarias; suplementos dietéticos de proteinas;
proteina en polvo (suplemento dietético), leche en polvo; leche; mantequilla; queso;
crema; yogur; bebidas lacteas, predominando la leche; leche proteica; suero;
bebidas proteicas a base de leche; leche enriquecida con vitaminas”, en
consecuencia haciendo un andlisis I6gico-objetivo, al confrontar el signo versus los
productos a que se refiere, este entra en contradiccion con su objeto de proteccion

y por ello se configura en un signo engafoso, carente de la distintividad necesaria,
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maxime que en este caso el signo no contiene ningun término que le aporte la

misma.

Finalmente es importante traer a colacion, el articulo 7 parrafo infine de la Ley de
Marcas, el cual establece que, cuando la marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto por un conjunto de elementos, en ella se exprese el nombre de un
producto o servicio, solo sera acordado para este producto o servicio. En el caso
particular el signo “a2 Milk”, hace alusion a la leche compuesta de la proteina beta
caseina A2, por lo que se tendria que proteger ese producto, sin embargo, como
puede apreciarse en la lista de productos descrita lineas arriba, la solicitante y a su
vez apelante, busca proteger ademas de productos lacteos, otros tipos de
productos, lo que contraviene el parrafo final del articulo 7, el cual se relaciona con
el inciso j), por ende resultando la marca solicitada engafiosa, ademas de carente

de distintividad y estar compuesta de términos genéricos y de uso comun.

En cuanto al agravio formulado por la recurrente, indicando que la marca solicitada
“a2 Milk”, se encuentra inscrita en otras latitudes, recuérdese gque esta no es una
condicién para que sea inscrita en Costa Rica, ya que que cada caso ha de ser
analizado de acuerdo con lo que se pide y su especifico marco de calificacion
registral, el cual varia para cada solicitud concreta. Y si los signos coexisten o no en
otras latitudes no es un tema que implique la aceptacién de lo pedido en Costa Rica,
ya que las inscripciones de un pais y otro son independientes, de acuerdo con lo
establecido por el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario y
gue se encuentra recogido positivamente en el articulo 6 incisos B.1) y B.3) del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa

Rica, en razén de ello no son de recibo dichas manifestaciones.
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Por todo lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la
Propiedad Industrial, en el sentido que el signo solicitado es inadmisible por razones
intrinsecas, por violentar el articulo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos c), g), ) ¥

parrafo final, siendo lo procedente denegarla.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto,
jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de
apelacion interpuesto por la abogada Maria del Pilar Lopez Quirés, apoderada
especial de la empresa THE A2 MILK COMPANY LIMITED, contra la resolucién
final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:03 horas del 24

de enero de 2020, la que en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria del Pilar Lépez Quiros,
apoderada especial de la empresa THE A2 MILK COMPANY LIMITED, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:13:03
horas del 24 de enero de 2020, la cual, en este acto SE CONFIRMA, para que se
deniegue la solicitud de inscripcién de la marca fabrica y comercio solicitada “a2
Milk”, en clases 05y 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir:
“‘Alimentos para bebés; leche en polvo para bebés; alimentos dietéticos adaptados
para fines médicos; bebidas dietéticas adaptadas para fines médicos; suplementos
nutricionales; suplementos nutricionales en polvo para mezclas de bebidas; bebidas
dietéticas suplementarias; suplementos dietéticos de proteinas; proteina en polvo
(suplemento dietético)” y “Leche en polvo; leche; mantequilla; queso; crema; yogur;
bebidas lacteas, predominando la leche; leche proteica; suero; bebidas proteicas a

base de leche; leche enriquecida con vitaminas” respectivamente. Por no existir
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ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley
8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31
de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto
del 2009, se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta
resolucibn 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.
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