
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2018-0466-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAC SELLER`S” 

SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-1194) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0029-2019 

 

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

cuatro minutos del veintiuno de enero del dos mil diecinueve. 

 

 Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, mayor, 

casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0461-0803, en su 

condición de apoderado de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, una sociedad constituida 

y existente bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio en Atholl Crescent, Edinburgh, Reino 

Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 

las 14:07:42 horas del 3 de agosto del 2018. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;   

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 

SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 

de febrero del 2018, el señor Cesar Jara Fernández, mayor, casado una vez, vecino de 

Turrúcares, Costa Rica, pasaporte PA0093195, en su condición personal, presentó la solicitud 
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de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAC SELLER`S” para proteger y 

distinguir, “whisky” en clase 33, de la nomenclatura internacional. 

  

A lo anterior, se opuso el 18 de mayo del 2018, el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, 

en representación de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, expresando que su organización 

es encargada de realizar la protección legal de los whiskys de origen escoces.  Que su 

representada tiene inscrita la marca , registro 206342, en clase 35. Señala, 

que el signo que pretende inscribir la solicitante no es susceptible de registro porque puede 

causar engaño sobre la procedencia geográfica del producto. Sumado a lo anterior las letras 

MC corresponden a la abreviatura del prefijo MAC que es un patronímico utilizado en las 

regiones escocesas para referirse a nombres así como es utilizado por las destilerías escocesas 

para resaltar los nombres de sus marcas de whiskys.  

Aduce además, que el signo solicitado puede generar confusión en cuanto a la calidad y origen 

del producto a utilizar las siglas MC pues con ello hace creer al consumidor que es un whisky 

escoces cuando es originario de Costa Rica.  

Finalmente, manifiesta que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad y 

distintividad, y que la empresa brasileña CASA DE LA BEBIDA importa a granel a su país 

whisky de malta escocesa bajo la marca MAC SELLER`S; por lo que el solicitante está 

haciendo uso de una marca utilizada en Brazil. 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:27:26 horas del 25 de 

mayo del 2018, traslada a la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “MAC 

SELLER`S” la oposición presentada por la representación de la empresa SCOTCH 

WHISKY ASSOCIATION, en contra de la solicitud de inscripción de la  marca citada, para 
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que proceda a pronunciarse sobre la misma, siendo, que ésta no se manifiesta sobre los 

argumentos trasladados. 

Consecuencia de lo indicado líneas arriba, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante 

resolución final de las 14:07:42 horas del 3 de agosto del 2018, declara sin lugar la oposición 

interpuesta, y acoge el signo solicitado porque estima que éste no incurre en las prohibiciones 

establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Inconforme 

con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 

licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en representación de SCOTCH WHISKY 

ASSOCIATION, interpuso recurso de apelación indicando que la resolución recurrida no se 

encuentra ajustada a derecho ni en mérito de los autos. Así, en la audiencia de 15 días otorgada 

por este Tribunal, mediante escrito presentado el 9 de noviembre del 2018, agrega como parte 

de sus agravios, 1- Que la oposición formulada no utiliza como argumento el registro de su 

marca lo fue con la única finalidad de señalar que dicha Asociación tiene 

presencia en Costa Rica, sea cuenta con un registro marcario a su nombre. La oposición no 

versa sobre similitud de signos marcarios, por lo que existe una nulidad por falta de 

incongruencia, pues el fondo de la oposición es por razones intrínsecas. La marca es 

inadmisible por razones intrínsecas según el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. “pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la 

naturaleza…”. 2- Que no puede usar prefijo MC pues es patronímico escoces utilizado en las 

regiones escocesas y el resto de Gran Bretaña para referirse a nombres de personas: Mc Artur 

(hijo de Artur), Mac Donald (hijo de Donald), se usa también para resaltar las marcas de 

whisky. 3- Que cita como referencia el voto 3016-2012 de las nueve horas del nueve de marzo 

del 2012, en la que se utiliza la misma vía de oposición. 4- Que utilizar la marca MAC 

SELLER`S como marca haría incurrir al consumidor en engaño al creer que el origen del 

whisky es escocés cuando en la solicitud dice que el origen es de Costa Rica. 5- Está probado  
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mediante certificación registral, que la empresa de origen brasileño, CASA DE LA BEBIDA 

importa a granel a su país un whisky de malta escocesa, lo embotella y comercializa bajo la 

marca MAC SELLER`S. 5.- Que se aportaron gran cantidad de marcas de whiskys de origen 

escocés que utilizan las siglas MC, a pesar de que no son documentos certificados, no fueron 

objetados por el solicitante que no contestó la oposición, y por ello se tienen como prueba. 

Por tanto debe ser conocida por el aquo. 6.- La marca solicitada no reúne los requisitos de 

novedad ni distintividad. 

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas 

las deliberaciones de rigor. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente; 

 

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de 

SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, la marca de servicios , 

registro 206342, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y 

distinguir “servicios de negocios, tales como consultoría e información”, desde 17 de 

enero del 2011, vigente hasta el 17 de enero del 2021. (folio 16 del expediente 

principal). 

 

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por ser el presente asunto 

de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos no probados.  
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, en 

la resolución impugnada descarta la condición engañosa de la marca solicitada por la 

representación de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, aduciendo que la parte opositora 

argumenta que las letras MC son utilizadas por las destilerías escosesas para resaltar los 

nombres de sus whiskys, a lo que indica el Registro, que si bien es cierto las prácticas de 

destilación del whisky se iniciaron en Escocia e Irlanda, lo cierto del caso es que no son únicos 

países productores, dado que el whisky es elaborado en varias regiones del mundo bajo 

determinados stándares y lineamientos propios de cada zona; por lo que considera que no 

existe engaño al consumidor en torno al origen del producto basado en un argumento y no en 

pruebas para demostrar la relación entre MC y el Whisky. Posición que comparte este 

Tribunal, y en consecuencia de ello, no lleva razón la recurrente, cuando en sus agravios, 

destaca que el uso del prefijo MC patronímico escoces para resaltar las marcas de whisky, 

hacen incurrir en engaño al consumidor, ya que efectivamente, no logra probar el nexo entre 

MC y Whisky.  De manera tal, tenemos que  el uso de MC: bajo criterio de un consumidor 

promedio, no derivan en un artificio engañoso, tal que pueda llevar a confusión al consumidor.  

 

En lo concerniente al voto 306-2012 de las nueve horas del nueve de mazo del dos mil doce,  

cabe decir, que en su momento la marca HIGHLANDER se consideró engañosa, refiriéndose 

a las tierras altas escocesas, no obstante, no se demuestra en el presente asunto, que el uso del 

MC tenga un contenido capaz de persuadir al consumidor respecto del origen del producto. 

Además, la marca no solo se compone del MC, sino que se trata de la denominación MAC 

SELLER`S. Por lo que ante la imposibilidad de engaño el signo es inscribible. 

 

Asimismo, no lleva razón el apelante, cuando manifiesta que existe una incongruencia, porque 

el fondo de la oposición es por razones intrínsecas, y no sobre similitud de signos marcarios. 

Ello, debido a que del contenido de la resolución apelada se desprende que el Registro de la 

Propiedad Industrial se pronuncia sobre el punto que expone la opositora, cual es que la marca 
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solicitada es inadmisible por razones intrinsecas según el inciso j) del artículo 7 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando: “pueda causar engaño o confusión sobre la 

procedencia geográfica, … .”, de lo contrario la Autoridad Registral no se hubiese referido 

al tema del engaño, tal y como lo hizo en la  resolución aquí impugnada. Entonces no se causa 

ninguna nulidad por el hecho de haberse referido a un cotejo no solicitado por el opositor, ya 

que el tema intrínseco sí fue correctamente tratado. 

 

Respecto, a que la empresa brasileña CASA DE LA BEBIDA importa a granel a su país un 

whisky de malta escocesa, lo embotella y comercializa bajo la marca MC SELLER`S, lo que 

significa que la marca solicitada, corresponde a una marca de whisky con sede en Brasil. Sobre 

este punto, vale la pena indicar, que estamos en presencia de una empresa que no tiene vínculo 

alguno con el presente proceso de inscripción y oposición, y no se demostró conexión 

comericial con las partes involucradas en el presente caso. 

 

Por otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial fundó su resolución en la idea de que 

tanto gráfica, fonética e ideológicamente los signos cotejados “MAC SELLER`S” y 

 (SCOTCH WHISKY ASSOCIATON diseño),  son diferentes, ya que 

ninguno de sus componentes coincide, asimismo son disímiles, dado que la marca propuesta 

para registro pretende proteger en clase 33 de la nomenclatura internacional “whisky”, y la 

inscrita ampara en clase 35 de la nomenclatura internacional “servicios de negocios, tales 

como consultoría e información”, decisión que comparte este Tribunal, por cuanto como 

puede observarse de la comparación de los signos en pugna, conforme el artículo 24 inciso c) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son mayores las diferencias que las 

semejanzas entre los signos bajo cotejo.  Los conjuntos marcarios, tal y como puede 

apreciarse, crean suficiente diferenciación a nivel visual, auditivo y conceptual, y a nivel de 
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listado de productos y servicios, los de la solicitada son completamente distintos a los 

productos que protege la inscrita, lo que da como resultado la posibilidad de coexistencia de 

los signos, por resultar no confundibles en el mercado. 

 

De las consideraciones señaladas, estima esta Instancia de alzada que el opositor no tiene un 

signo similar acorde con el artículo 8, ni se trata de una denominación de origen sino de una 

marca de servicios en clase 35 para proteger servicios de negocios, tales como consultoría e 

información. Por lo que el oponente no tiene legitimación en este caso, pues además de no 

tratarse de una denominación de origen o indicación geográfica, no demuestra ser competidor 

del mercado relevante en este caso, con independencia de lo que puedan expresar las partes 

con su dicho o el contenido de un poder.  Por lo que este Tribunal estima procedente confirmar 

la resolución venida en alzada, para que se deniegue la oposición presentada por el licenciado 

José Antonio Gamboa Vásquez, en su condición de apoderado de SCOTCH WHISKY 

ASSOCIATION, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“MAC SELLER`S”, en clase 33 de la nomenclatura internacional. 

 

Por los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que no existen motivos para resolver 

en sentido distinto  a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el 

signo propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos; por lo que  es  procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en su condición de 

apoderado de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, en contra de la resolución final dictada 

a las 14:07:42 horas del 3 de agosto del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose 

la oposición presentada por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en representación 

de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “MAC SELLER`S”, en clase 33 de la nomenclatura internacional. 

 

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 
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existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 

12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en su condición de 

apoderado de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, en contra de la resolución final dictada 

a las 14:07:42 horas del 3 de agosto del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose 

la oposición presentada por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en representación 

de SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “MAC SELLER`S”, en clase 33 de la nomenclatura internacional. Se 

da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se 

dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. - 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                 Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                            Guadalupe Ortiz Mora 

 

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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