TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0931-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca (POWERFRUIT) (32)

ALINTER S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7146)

Marcas y Otros Signos

VOTO NP° 585-2015

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

con veinte minutos del veinticinco de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Néstor Morera
Viquez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad nimero
1-1018-975, Apoderado Especial de ALINTER S.A., en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y

dos segundos del treinta de octubre del dos mil catorce.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser
las catorce horas doce minutos treinta y cuatro segundos del veinte de agosto del dos mil
catorce, el Licenciado Néstor Morera Viquez, de calidades y en la representacion indicada,
solicitdé la inscripcién de la marca de fabrica y comercio POWERFRUIT, en Clase
Internacional 32 de la nomenclatura internacional (Clasificacion de Niza) para proteger y
distinguir “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a

base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas .
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las
catorce horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y dos segundos del treinta de octubre del
dos mil catorce, indicé en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO Con base en las razones

expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. /...] .

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser
las catorce horas veintisiete minutos cincuenta y un segundos del doce de noviembre del dos
mil catorce, el Licenciado Néstor Morera Viquez, en la representacion indicada, presentd
recurso de Apelacion, en contra de la resolucion relacionada, misma que fue admitida por este

Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciacién 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta
resolucion dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este
Tribunal no encuentra hechos que con tal caracter sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la
Propiedad Industrial determina la inadmisibilidad por razones intrinsecas toda vez que el signo

solicitado resulta ser engafioso en relacion a los productos a proteger, al amparo del articulo 7
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inciso j parrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, el
Apoderado Registral de la sociedad en cuestion, Gnicamente procede a limitar la solicitud de
inscripcion de marca para los siguientes productos: “Bebidas a base de frutas y zumos de

frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas a base de frutas”.

TERCERO. TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos en su articulo 2° define 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 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.”

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion existente entre la
marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrinsecos, se encuentran

contenidos en el articulo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Articulo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser
registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...] j) Pueda causar engario o confusion sobre la procedencia geogrdfica, 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

gue se trata.

Asi como su parrafo final:

[...] 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 serd acordado para este producto o servicio. [...]

Para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la compafia ALINTER, S.A., denominada

“POWERFRUIT”, inicialmente para proteger y distinguir en clase 32 internacional, los
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siguientes productos: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol;
bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas”, y posteriormente limita la marca ante esta instancia en los siguientes productos:
“Bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas a base de frutas”, se observa que la denominacion propuesta esta estructurada por dos
palabras que pese a encontrarse en idioma inglés, al traducirlas su significado refiere a
“PODER” y “FRUTA”, palabras que son de uso comin y no se requiere de conocimiento
profundo del idioma para acceder a su significado o pronunciacion; podria entenderse que
combinadas POWERFRUIT se traduciria como el poder de la fruta o fruta poderosa lo cual,
como fue analizado por el Registro, ambos conceptos estarian relacionados directamente con
los productos a proteger, dado que el consumidor detectara que el producto viene de frutas, y
no puede otorgarse monopolio alrededor de ésta.

Lo anterior no significa que el término FRUIT no se pueda utilizar, pero al aparecer la palabra
en el signo solicitado, los productos a proteger deben limitarse Gnicamente a frutas, como es
indicado en el Gltimo parrafo del articulo 7 de la Ley de Marcas, lo que hace que la marca sea

inadmisible.

Ahora bien, respecto de la violacion del inciso j) del articulo 7 de la Ley de Marcas, la
denominacioén en clase 32 internacional, se torna engafiosa ya que el consumidor asumira que
va a consumir una bebida a base de frutas, lo cual difiere evidentemente de la solicitud inicial
sobre “Cervezas; aguas minerales y gaseosas”, y aun cuando el apelante haya limitado su
solicitud ante esta instancia sobre “Bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas a base de frutas”, 10s productos que se pretende
comercializar no tienen ninguna relacion con las frutas y en atencién a esa particularidad es
que radica el engafio para el consumidor quien asumira que el producto esta relacionado con
frutas dado que de esa manera se indica en la marca, informacion que podria no ser cierta

respecto de los productos que se pretenden proteger, lo cual evidentemente induciria a engafio.
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Dicha marca informa o imprime en la mente del consumidor de manera directa dichas
particularidades, por lo cual se sobrepasa los alcances de lo evocativo para rayar en lo
descriptivo, volviéndolo inadmisible por razones intrinsecas, pues el signo utilizado es

descriptivo o calificativo de caracteristicas de este producto.

En relacién al caracter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el
Proceso N° 56-1P-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, sefalé:

“[...] Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los
que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las
caracteristicas, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que
la marca solicitada pretende proteger [...]”.

[...] Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con
respecto a la naturaleza, funcion, cualidades u otras caracteristicas de los
productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son
irregistrables como tales /...J carecen de distintividad, ya que la cualidad que
describen es coincidente con la de otros productos [...]” (MARTINEZ
MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas,
Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, pagina 63.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que
anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por €l a quo, y en este sentido lo
procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion presentado por la representante de la
compafiia ALINTER, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a catorce horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y dos segundos del treinta de

octubre del dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no

existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No.
8039 y 29 del Reglamento Orgéanico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es
Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via

administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el
recurso de apelacion presentado por el Licenciado Néstor Morera Viguez,, Apoderado
Especial de de ALINTER S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de las de las catorce horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y dos
segundos del treinta de octubre del dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro
de la marca POWERFRUIT en Clase 32 Internacional, presentado por el recurrente. Se da por
agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucién 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 Suéarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles
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