TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0613-TRA-PI

Solicitud de inscripcién de la marca de productos “BAREFOOT WINE & BUBBLY
BEACH RESCUE PROJECT (DISENO)”

E. & J. GALLO WINERY, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 3308-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 204-2012

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

con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de febrero del dos mil doce.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad nimero 1-0335-0794, en su condicién
de Apoderado Especial de la empresa E. & J. GALLO WINERY, sociedad organizada y
existente bajo las leyes del Estado de California, con domicilio actual en 600 Yosemite
Boulevard Modesto, Estado de California 95354, Estados Unidos de América, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta

y cinco minutos y dos segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06
de abril de 2011, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, de calidades y en su condicion
antes citada, solicitd la inscripcion de la marca de productos “BAREFOOT WINE &
BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISENO)?”, para proteger y distinguir, en la clase
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33 de la nomenclatura internacional: “bebidas alcohdlicas (excepto cervezas) .

SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las 14:55:02 horas del 21 de junio de 2011, 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 para la clase internacional solicitada. (...) .

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial, el dia 28 de junio de 2011, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela,
en representacion de la empresa E. & J. GALLO WINERY, apeld la resolucion referida, y

una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresé agravios.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd
con el Organo Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Diaz Diaz, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No

existen de interés para la resolucion del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvié que el signo propuesto
“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISENO)” esti

constituido por términos que causan engafio y confusion respecto a los productos que se
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desean proteger, en virtud que el signo se traduce al espafiol como “DESCALZO VINO Y
BURBUJEANTE // PROYECTO DE RESCATE DE PLAYA”, frases que en relacion con los
productos que se pretenden proteger resultan engafiosas debido a que imprimen en la mente
del consumidor medio, una idea errénea dado que la primera frase hace referencia a vinos
espumosos o burbujeantes, y la segunda frase, hace referencia al rescate y preservacion de las
playas, lo que podria causar engafio o confusion al consumidor promedio con respecto a los
verdaderos productos a proteger y distinguir, razones por las que el signo marcario propuesto
no es susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrinsecas al violentar el literal j)

del articulo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresion de agravios no concuerda con la
calificacion hecha por el Registro en razén de que resulta facil concluir que se esta frente a una
marca de fantasia, siendo ésta una forma novedosa para presentar sus productos al publico
consumidor. Alega que elegir la marca que nos ocupa para proteger los productos propios de
la clase 33, da una idea original, con la cual no se esta calificando los productos que se van a
proteger, sino gque es una idea sugestiva de lo que se protegerd, y que a criterio de la doctrina y
jurisprudencia es admitido cuando éstas son de un ingenio tal que se convierten en distintivos
novedosos Yy creativos. En otras palabras sefiala que, si bien es cierto la marca solicitada puede
tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relacion con los productos que
desea proteger, sino que le brinda una idea clara al usuario de quien es el empresario y el
destino al cual est& dedicada su empresa, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y
distintiva la marca, por cuanto se presenta de manera unica y llamativa, el querer proteger y
distinguir productos propios de la clase 35 con una marca como la propuesta; y ese hecho de
novedad y originalidad, no la convierte tampoco en una marca confusionista, por cuanto ésta
en realidad no define en si mismo ningun producto, que pueda el consumidor imaginar, sino
que es una palabra sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, y en ello consiste la

novedad de esta marca en servicios de la clase 35, sin infringir el articulo 7 inciso j).
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicacion del inciso g), hemos
de indicar que la aptitud distintiva es una condicion necesaria que debe tener todo signo que
pretenda ser registrado como marca, que su principal funcién es que el consumidor lo pueda
diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que
también el signo propuesto incurre en la condicion de prohibicion de registro contenida en ese
literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los productos
a proteger y distinguir, en razoén de que no se relacionan, y mas bien, el uso de tal marca
podria resultar engafioso y prestarse para confusion al consumidor, ya que con permitir su
inscripcion se estaria cayendo en la prohibicion del inciso j) del articulo 7 de la Ley de Marcas
tal y como lo establecié el Organo a quo, al ser los productos a proteger totalmente distintos a
las caracteristicas enunciadas en el distintivo solicitado, situacién donde aplicaria el inciso j)

de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del a quo, en el sentido de que no
puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “BAREFOOT WINE & BUBBLY
BEACH RESCUE PROJECT (DISENO)”, en virtud de que no califica para efectos
registrales ya que puede provocar engafio y confusion en el consumidor sobre la naturaleza de
los productos; tomando en cuenta el articulo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a
proteger y la marca como un todo, se concluye facilmente que no tienen relacién alguna, en
este caso productos como “bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)”; graban en la mente del
consumidor al percibir el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de
la traduccion que tiene la marca en pugna al idioma espafiol, sea “DESCALZO VINO Y
BURBUJEANTE // PROYECTO DE RESCATE DE PLAYA?”, resultando ésta claramente
engafiosa y se presta a confusion para el consumidor, en virtud de los productos resaltados
supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso antes citado;

ademas de carecer de distintividad respecto de tales productos, en los términos sefialados

en el inciso g) del numeral 7° de la Ley de Marcas.
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Resulta més bien claro que, dicha denominacion marcaria, tenderia a engafiar y a confundir al
consumidor respecto de si los productos tienen que ver o no con vinos burbujeantes y
proyectos de rescate de playas. La marca sometida a analisis consiste en una marca mixta
“BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE PROJECT (DISENO)”, vocablos
gue no evocan ni siquiera los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 33 del
Nomenclator Internacional, de repetida cita.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela en su impugnacidn, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa E. & J.
GALLO WINERY, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del articulo
7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo
que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la
inscripcion de la marca de productos “BAREFOOT WINE & BUBBLY BEACH RESCUE
PROJECT (DISENO)”, por su falta de distintividad y tendencia a engafio y confusion al
consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso j) del articulo citado, respecto de
los productos que protegeria y distinguiria, no viene al caso ahondar sobre los agravios

formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger
como marca caen dentro de las prohibiciones del articulo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas,
es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engafio y a confusion al publico

consumidor, segun se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin
lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su
condicion de Apoderado Especial de la empresa E. & J. GALLO WINERY, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y
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cinco minutos y dos segundos del veintiuno de junio del dos mil once, la que en este acto se
confirma.

QUINTO. 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
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden,
se declara SIN LUGAR el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, en su condicién de Apoderado Especial de la empresa E. & J. GALLO
WINERY, en contra de la resolucion dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las
catorce horas con cincuenta y cinco minutos y dos segundos del veintiuno de junio del dos mil
once, la cual se confirma, denegandose el signo solicitado. Se da por agotada la via
administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara 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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DESCRIPTOR

Marcas intrinsecamente inadmisibles
TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55
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