TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0751-TRA-PI

Oposicion a inscripcion de sefial de propaganda “UNIVERSIDAD DE LA CERVEZA”
(DISENO)

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-6520)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N°0297 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas

con treinta minutos del dos de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Manuel E.
Peralta Volio, mayor, Abogado, con cédula de identidad nimero nueve-cero doce-
cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado generalisimo de la empresa PRODUCTORA
LA FLORIDA S.A., cédula juridica tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con

veinticuatro minutos y quince segundos del cuatro de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 8 de Julio del 2011, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y
en su condicion indicada, solicitd el registro de la sefial de propaganda “UNIVERSIDAD DE
LA CERVEZA” (DISENO) para promocionar cerveza y bebidas de cereales sin alcohol, en
relacion con la marca “IMPERIAL AGUILA”, inscrita bajo el Registro No. 207459, en clase

32 de la Clasificacién Internacional de Niza.
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I1. Que una vez publicados los edictos de ley, en fechas 26, 27 y 28 de octubre de dos mil
once, la sefiora Sisy Castillo Ramirez, mayor, soltera, médica psiquiatra, cédula de identidad
ndmero uno- quinientos sesenta y cuatro- ochocientos cuarenta y siete, en su condicion de
Presidenta de la Junta Directiva del INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA, cédula juridica tres- cero cero siete- cero cuarenta y cinco mil

setecientos treinta y siete, presentd oposicidn al registro solicitado.

I11. Que mediante resolucion dictada a las once horas con veinticuatro minutos y quince
segundos del cuatro de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvio
declarar con lugar la parcialmente la oposicion presentada y en consecuencia acoger el registro
de la sefial de propaganda, Unicamente para promocionar cerveza, y rechazarla para

promocionar bebidas de cereales sin alcohol.

IVV. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 18 de
Julio del 2012, el Licenciado Peralta Volio, en representacion de la empresa solicitante apel6

la resolucion final referida, en razon de lo cual conoce este Tribunal.

V. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no se han
observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de los
interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucion fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por
tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, resulta innecesario establecer sendos

elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro
de la Propiedad Industrial, declaré con lugar parcialmente la oposicién formulada por el
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA porque al
analizar en forma conjunta y global la sefial de propaganda “HABLEMOS DE CERVEZA”
(DISENO) resulta engafiosa para “bebidas de cereales sin alcohol”, y se acoge para
promocionar “cervezas”, en relacion con la marca “IMPERIAL AGUILA”, inscrita bajo el
Registro No. 207459.

Por su parte, la representacion de la empresa recurrente alega que el criterio del Registro para
declarar parcialmente con lugar la oposicion presentada contra su representada es incorrecto
por cuanto, el signo no resulta ser engafioso para promocionar bebidas de cereales sin alcohol.
Agrega que el oponente carece de interés legitimo para presentar este tipo de acciones legales,

por lo que solicita reconsiderar su criterio y declarar sin lugar la oposicién planteada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez examinado el expediente venido en alzada,
considera esta Autoridad que la sefial de propaganda propuesta; analizada integralmente,
carece de distintividad pues esta compuesta por elementos que la hacen engafiosa para los
productos que pretende promover, resultando entonces, que “UNIVERSIDAD DE LA
CERVEZA”, contiene el término UNIVERSIDAD que segun la Real Academia Espafiola la
define como (Del lat. universitas, -atis). 1. f. Institucion de ensefianza superior que comprende
diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Segun las épocas

y paises puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigacion,
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escuelas profesionales, etc; partiendo de la definicion transcrita, de denota que el vocablo
UNIVERSIDAD incluido dentro de la sefial de propaganda propuesta, declara una falacia en
cuanto a que se estd promocionando una marca que se dedica a la ensefianza, instruccion o

educacion superior concerniente a la cerveza.

La finalidad de la expresion o sefial de publicidad es captar el interés del publico consumidor
en relacién a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que
significa, que en materia de expresiones o sefiales de publicidad, existe un vinculo directo
entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar. Dado
lo anterior, efectivamente se circunscribe la sefial de propaganda propuesta dentro del

supuesto contemplado en el inciso j) del articulo 7 de la Ley de Marcas.

El tratadista Carlos Fernandez-Novoa, explica la figura del engafio en la siguiente forma:

“(...) El cardcter engarioso de una indicacion no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la
indicacion debera considerarse engafiosa tan solo cuando proporcione informacién errénea
con respecto a la naturaleza, caracteristicas, origen geografico, etc., del correspondiente
producto o servicio. Cabe a firmar a este propdsito que una misma denominacién puede ser
engafiosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener caracter
arbitrario en relacion con otros productos o servicios (...) La concrecion deberd realizarse
teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)".
(FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edicion,
Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).

Es claro, que la sefial de propaganda solicitada no protege ningun instituto que se dedique a
ensefianza superior sobre la cerveza, y que confiera grados académicos en la materia, y esa es
la idea que va a tener el consumidor cuando vea una sefial de publicidad solicitada
“UNIVERSIDAD DE LA CERVEZA” (DISENO), por lo que éste puede entrar en
confusion al tener otra expectativa de los productos o servicios que pretenda adquirir; nétese,
que el engafio ha de realizarse como lo sefiala Fernandez-Novoa “teniendo a la vista la clase

de productos o servicios para los que se solicita la marca”, de ahi, que el engafio, siempre ha
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de analizarse como una propuesta légica-objetiva que deriva de la confrontacion del signo

versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se

plantea entra en contradiccion con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo

resulta engafioso, como puede apreciarse, ambos productos “cerveza y bebidas de cereales sin

alcohol” no tienen conexion directa con el vocablo UNIVERSIDAD que se encuentra incluido
en la sefial de propaganda a inscribir, por lo que dicho signo marcario, no puede ser acogido,
ni si quiera para “cerveza” como erradamente fue acogido por el Registro de la Propiedad
Industrial, ya que el mismo es engafioso y puede causar confusion en los consumidores, por lo
que resulta aplicable el inciso j) del articulo 7 de la Ley de Marcas, y consecuentemente, el
inciso g) del articulo citado, por cuanto no estamos en presencia de un signo distintivo, por lo
que no resulta factible el registro del signo propuesto aqui, en relacion al producto citado.

Por todo lo anterior, a la sefial propuesta le falta distintividad, lo que impide su inscripcién de
acuerdo a la definicion contemplada en el articulo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en
relacion con lo dispuesto en los numerales 7, inciso g) y j) en concordancia con los articulos

61y 62, inciso a) de dicho cuerpo normativo.

Asi las cosas, y en virtud de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que
anteceden, determina este Tribunal que se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto
por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de apoderado generalisimo de la empresa
PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro a las
once horas con veinticuatro minutos y quince segundos del cuatro de julio de dos mil doce, la
que en este acto se revoca, por las razones dichas, por cuanto la sefial de propaganda
“UNIVERSIDAD DE LA CERVEZA” (DISENO), es engafiosa y carece de aptitud

distintiva, para ambos productos, no siendo procedente el registro del signo indicado, de tal

forma que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido

contrario, dado que resultan improcedentes para este Organo Colegiado.
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CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por
no existir ulterior recurso contra esta resolucién, 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada

la via administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelacién
presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representacion de generalisimo de
la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y quince
segundos del cuatro de julio de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, para que se
deniegue la inscripcion de la sefial de propaganda “UNIVERSIDAD DE LA CERVEZA”
(DISENO), para promocionar cerveza y bebidas de cereales sin alcohol, en clase 32 de la
Clasificacion Internacional. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia
de esta resolucion 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.

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES
Marcas Intrinsecamente Inadmisibles
TE: Marca con falta de distintividad
TG: Marcas Inadmisibles
Marca engarosa
TNR: 00.60.55
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