TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0505-TRA-PI

Solicitud de inscripcién de la marca de fabrica y comercio: “Agua California Agua Potable
Tratada California (DISENO)”

GLORIAS.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1755-2015)

[Subcategoria: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1041-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince

minutos del veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Mark Beckford
Douglas, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San Jose, titular de la cédula de
identidad nimero 1-0857-0192, en su condicion de Apoderado Especial de laempresa GLORIA,
S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la Republica de Peru, domiciliada
Avenida Republica de Panam4, 2461, Lima 13, Per(, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta

y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia
23 de febrero de dos mil quince, el Licenciado Mark Beckford Douglas, de calidades y en su
condicion antes citada, solicitd la inscripcion de la marca de fabrica y comercio: “California
(DISENO)”, en Clase 32 de la clasificacion internacional, para proteger y distinguir: “agua y

aguas minerales y otras preparaciones para elaborar bebidas .
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SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos
y cincuenta y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad
Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “/.../ POR TANTO / Con base en las razones
expuestas /...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. /.../ ”, con
fundamento en los articulos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 16 de junio de 2015, el Licenciado Mark Beckford Douglas, en
representacion de la empresa GLORIA S.A., apel6 la resolucion referida, y una vez otorgada la

audiencia de reglamento, no expreso agravios.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucién fuera del plazo
legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con el Organo Colegiado del 12
de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedefio, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos
probados en la resolucion venida en alzada, este Tribunal enlista como Unico hecho con tal
caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad
Industrial se encuentran inscritas las marcas “CALIFORNIA”, bajo los registros numeros
116393, 238708, 160294, 160296, 172325, 174330, 174331, 160295, 185675, 185677, 185678,
en Clase 32 del nomenclator internacional, pertenecientes a las empresas Livsmart Brands, S.A.,
Bon Appetit, S.A. de C.V., y Paige Limited Corporation. (Ver folios 45 al 69)
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

hechos utiles para la resolucién de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
rechazd la inscripcion de la marca de fabrica y comercio “Agua California Agua Potable
Tratada California (DISENO)”, por razones intrinsecas dado que el signo solicitado deviene en
engafoso de conformidad con el articulo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y su parrafo final.
Asimismo, rechazd el signo propuesto por razones extrinsecas de conformidad con el articulo 8
incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por provocar confusion directa
entre los signos cotejados Yy riesgo de asociacién al consumidor medio, en caso de coexistir los
signos marcarios enfrentados, en relacion a los productos a proteger del signo solicitado y los

productos que protegen los signos inscritos.

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCION APELADA.
CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCION VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar
por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelacién, deriva no
solo del interés legitimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido
quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, ademas, de los agravios, es decir de los
razonamientos que se utilizan para convencer al ad quem, de que la resolucion del a quo fue
contraria al ordenamiento juridico, sefialandose, puntualizandose o estableciéndose, de manera

concreta, los motivos de esa afirmacién. Por consiguiente, el recurrente debe expresar los

agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo,

delimitandose asf los extremos que deben ser examinados por el Organo de Alzada, que s6lo podra
ejercer su competencia, en funcién de la rogacion especifica del recurrente y con la cual habra
demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido
objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de intangibilidad.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Mark

Beckford Douglas, en su condicion citada, la resolucion venida en alzada, se limitd a consignar,
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en lo que interesa, lo siguiente: “/...J Una vez admitido el presente recurso me presentaré ante
la autoridad correspondiente con la finalidad de expresar mis agravios que fundamentaran la
presente apelacion. /...]” (ver folio 36), frase con la cual por su generalidad, desde luego, no
satisfizo lo establecido en los articulos 19 y 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal
Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele
a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por
este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 70) para expresar agravios, desaprovecho esa
oportunidad para exponer las razones de su impugnacion, dejando pasar el plazo respectivo sin
haber presentado algin alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los acépites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad
que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Organo de Alzada a conocer la
integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que en el presente asunto este
Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sea el rechazo de la
solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “Agua California Agua Potable
Tratada California (DISENO)”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, ya que éste
incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos j) del articulo 7 asi como en el parrafo final
de este y a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, tal y
como bien lo sefial6 el Organo a quo, ya que al analizar el signo en relacién con los productos a
proteger se desprende claramente que resulta engafioso y transgrede ademas derechos de terceros

segun fue expuesto.

Asi las cosas y por no haberse expresado inconformidades puntuales en el escrito de interposicién
del recurso de apelacion, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron
haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Organo de Alzada), se colige

necesariamente que no hay agravios que deban ser examinados, y como este Tribunal estima

que la resolucion recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo Unico procedente es declarar sin
lugar el Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, en su

condicion de Apoderado Especial de la empresa GLORIA, S.A., en contra de la resolucién final
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dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y cuatro
minutos y cincuenta y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince, la cual, por haberse

cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, debe confirmarse.

QUINTO. 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, 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 via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, en su condicion de Apoderado
Especial de laempresa GLORIA, S.A., en contra de la resolucion final dictada por el Registro de
la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y cinco
segundos del dos de junio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue
la solicitud de inscripcién de la marca solicitada. 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 Urefia Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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