TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0115-TRA-PI
Solicitud de inscripcion de la marca “CAHUITA”
Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6213-04)

VOTO No 206-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con

treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil cinco.

Recurso de Apelacion, interpuesto por el sefior Enrique Rojas Franco, mayor, casado una vez,
doctor en derecho, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de
identidad nimero uno-trescientos noventa-mil doscientos noventa, en contra de la resolucién
dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce

minutos, cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
veintitrés de agosto de dos mil cuatro, el Doctor Enrique Rojas Franco solicit6 la inscripcion de
la marca de comercio CAHUITA “Disefio”, en clase 33 de la Clasificacién Internacional, para

proteger y distinguir aguardiente, licores y vinos.

SEGUNDO: Que la Subdirecciéon del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion
de las quince horas catorce minutos cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil
cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los
incisos j) y 1) del articulo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca
cuyo registro se solicita, corresponde al nombre del distrito tercero del cantén cuarto Talamanca,
de la Provincia de Limén, lo que induce a error al consumidor al indicar una falsa procedencia, ya

que el producto no es originario de la zona, ni el establecimiento comercial esta ubicado alli.
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TERCERO: Que inconforme con la citada resolucion, el Doctor Rojas Franco, mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de febrero de dos mil cinco,
interpuso los recursos de revocatoria con apelacion en subsidio, indicando que ante el superior
jerarquico presentara los alegatos que en Derecho correspondan, de conformidad con la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, articulo 26 siguientes y
concordantes y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y demas leyes vigentes y

concordantes.

CUARTO: Que el Doctor Rojas Franco en el escrito de contestacién de la audiencia concedida
por este Tribunal presentado el siete de julio de dos mil cinco, hace una serie de alegaciones,
argumentando, fundamentalmente, que el término Cahuita, es un vocablo indigena que no
describe el producto ni el lugar, por lo que la aplicacion del articulo 7, literal j, deja una clara
confusién en la aplicacion de la ley, por cuanto ese término no puede inducir a error o engafio al
consumidor ya que no se tiene demostrado que Cahuita sea un lugar reconocido por la
fabricacion de licores o aguardiente en Costa Rica; que una denominacion de origen o indicacion
de procedencia son lugares desde el punto de vista marcario calificados como tales por ley
especial y bajo directrices de control de calidad de los productos que se obtienen, ejemplo,
Habanos, Champagne en Francia, regién de Tequila en México, Pisco de Chile, Pisco de Pert,
region de Pharma en Italia y Cofag (sic) en Francia; que el Convenio de Paris para la proteccion
de la Propiedad Industrial y los ADPIC establecen definiciones y los alcances pertinentes que
debe darseles a las Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen. Por lo anterior,
solicita se anule la resolucion final dictada por el Registro a-quo y se ordene continuar con el

procedimiento de inscripcion.

QUINTO: Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y no
se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de las
partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo

que se dicta esta resolucion dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y hechos no probados: Este Tribunal no
encuentra hechos con influencia para la resoluciéon de este asunto, que pudieren tener el caracter

de probados y de no probados.

SEGUNDO: En cuanto al fondo: A) Omisiones procesales: El recurrente, en su escrito

presentado ante este Tribunal el siete de julio de dos mil cinco, alega la omisioén en que incurrié
la Direccion del Registro de la Propiedad Intelectual, al no pronunciarse en cuanto al recurso de
revocatoria que interpuso mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil cuatro,
contra la resolucion emitida por el registrador que conocié de la solicitud de registro de la marca
Cahuita (disefio), a las once horas tres minutos treinta y dos segundos del trece de octubre de dos
mil cuatro, en el que expuso los argumentos de hecho y de derecho sobre las objeciones
formuladas por el Registrador para proceder al registro solicitado. Los articulos 14 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos y 20 del Reglamento a esa Ley, no contemplan el recurso de
revocatoria para las resoluciones que como la indicada, previenen al solicitante sobre los defectos
que adolece la solicitud presentada, concediéndosele al solicitante el término de 30 dias para que
se refiera a esas observaciones. Ahora bien, para una mejor prosecucion del proceso, el Registro
al momento de dictar la resolucién final debié advertir sobre ese hecho al recurrente, sin
embargo, esa omisiéon no genera nulidad alguna de la resolucién, ya que con fundamento en el
articulo 197 del Cédigo Procesal Civil, norma de aplicacion supletoria en las actuaciones de este
Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 229.2 de la Ley General de la
Administracién Publica, la nulidad de resoluciones sélo debe decretarse cuando sea
absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensién o para orientar el curso
normal del procedimiento. Ademas, por la forma en que se va a resolver este proceso y en
aplicacion del principio de celeridad que establece el articulo 22 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y del principio general de economia
procesal, este Tribunal entra a conocer directamente el recurso de apelacion, para resolver el

fondo del conflicto— B) Sobre las marcas en general: L.a marca se puede definir como aquel

bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo
que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines

de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Dicha distintividad resulta ser,
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entonces, una particularidad de la marca y representa su funcion esencial, pues con su utilizacién
lo que se pretende es distinguir unos productos o servicios, permitiéndole asi al consumidor
identificar los productos o servicios que elige. Asf las cosas, la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en los numerales 2° y 3°, establece los requisitos
basicos que toda marca debe cumplir; a saber: 1- su perceptiblidad: entendida como la
caracteristica que hace que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo
referencia a todo elemento, signo o indicacién que pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, penetre en la mente del publico, el que de esta manera aprehende y a la vez
asimila con facilidad el signo; 2- su distintividad: que es la funcién esencial de la marca, y que
radica en la capacidad que tiene el signo para distinguir unos productos o servicios de otros,
haciendo posible que el consumidor los diferencie y 3- su susceptibilidad de representacion
grafica: que es la capacidad que tiene el signo de ser descrito de modo tal que permite la
publicacién y el archivo de la denominacion solicitada en las respectivas oficinas de propiedad
industrial, esa descripcion, ademas, sirve para formarse una idea del signo objeto de la marca. En
consecuencia, un signo es objeto de registraciéon cuando cumple a cabalidad con esos tres
elementos caracteristicos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales

que impiden su registro, establecidas por los articulos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.— C)

Sobre la proteccion de las indicaciones geograficas: Las indicaciones geograficas son
definidas en la Parte II, Seccién 3, articulo 22, punto 1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como: “.../as que
identifiquen un producto como originario del territorio de un mienbro, o de una region o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geogrdfico”. En nuestra legislacion marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el
articulo 3° parrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es procedente la

inscripciéon de marcas relativas a  indicaciones geograficas, referidas a nombres geograficos,

nacionales o extranjeros “siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no

sea susceptible de crear confusion respecto del origen, Ia procedencia y las cualidades o

caracteristicas_de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales

marcas.” (Lo subrayado y en negrilla no son del original). En forma similar, el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC),
en el precitado articulo 22, punto 2, siempre en relacion a las indicaciones geograficas, establece

que: “... los Miembros arbitraran los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la
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utilizacion de cualguier medio que, en la designacion o presentacion del producto, indique o sugiera que el producto
de que se trate proviene de una region geogrdfica distinta del verdadero Iugar de origen, de modo que induzca al
priblico a error en cuanto al origen geogrdfico del producto; b) cualguier otra utilizacion que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido del articulo 10 bis del Convenio de Paris (1967) 3.- Todo Miembro, de oficio si
su legislacion lo permite, o a peticion de una parte interesada, denegard o invalidara el registro de una marca de
fabrica o de comercio que contenga o consista en una indicacion geogrdfica respecto de productos no originarios del

territorio indicado, si_el uso de tal indicacion en la marca de fdbrica o de comercio para esos productos en ese

Miembro es de naturaleza tal que induzca al piblico a ervor en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.-La

proteccion prevista en los pdrrafos 1, 2, y 3 serd aplicable contra toda indicacion geografica que, annque
literalmente verdadera en cnanto al territorio, region o localidad de origen de los productos, dé al priblico una idea
falsa de que estos (sic) se originan en otro territorio...” (Lo subrayado no es del original). De las
anteriores citas se desprende que la indicacion geografica tiene como objeto permitir que el
consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, de modo que, si
la presentacion del producto sugiere que proviene de una region geografica distinta del verdadero
lugar de origen causando ello confusién al publico, debe ser denegada su inscripcion. Ademds, en
Costa Rica no existe ningin lugar geografico que se hubiese dado a conocer como productor de
aguardiente o licores, ya que, segun la doctrina marcaria para que se reconozca una indicacion
geografica o una denominacion de origen, el lugar, la regiéon o localidad debe ser reconocido y
protegido por ley, como un lugar que posee cualidades especiales propias para la produccion de
un producto de una determinada calidad y que por esa calidad especifica de los productos que
produce o elabora, o el origen de la materia prima, es reconocido ante la Oficina Internacional de
la OMPI, donde se debe de inscribir, luego de un procedimiento de inscripcién estatal. El Arreglo
de Lisboa, del cual Costa Rica forma parte, en su articulo 2 define la denominaciéon de origen
como denominacién geografica de un pafs, de una regiéon o de una localidad que sirva para
designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o
esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos y
para obtener la proteccion se debe necesariamente seguir el procedimiento respectivo para que
se reconozca como una denominacién de origen. La Oficina Internacional de la OMPI, en
Ginebra, registra esas denominaciones a peticion de las autoridades competentes del Estado
contratante interesado, y es la encargada de comunicar el registro a los demas paises miembros

del Convenio o Arreglo de Lisboa. D) Sobre lo que debe resolver este Tribunal respecto a la

resolucion apelada y los agravios de Ia empresa apelante: En el caso bajo examen y
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mediante la resolucion apelada, el Registro de la Propiedad Industrial declaré sin lugar la solicitud
de inscripcién de la marca de comercio CAHUITA “Disefio”, porque la palabra designa el
nombre del distrito tercero, del cantén cuarto Talamanca, de la Provincia de Limoén, lo que
induce a error al consumidor al indicar una falsa procedencia, ya que el producto no es originario
de la zona, ni el establecimiento comercial esta ubicado alli. Contra esa decision apel6 el Doctor
Rojas Franco alegando como agravios, que Cahuita, es un término indigena que no describe el
producto ni el lugar, por lo que la aplicacion del articulo 7 literal j, deja una clara confusion en la
aplicacion de la ley, por cuanto ese término no puede inducir a error o engafio al consumidor, ya
que no se tiene demostrado que Cahuita sea un lugar reconocido por la fabricacion de licores o
agua ardiente en Costa Rica. Que una denominacién de origen o indicacién de procedencia son
lugares desde el punto de vista marcario calificados como tales por ley especial y bajo directrices
de control de calidad de los productos que se obtienen. Al respecto, considera este Tribunal que
los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial, resolviera rechazar
la solicitud de inscripcion de la marca de comercio CAHUITA “disefio”, no son procedentes y
por ende, la resolucion recurrida debe revocarse, por las siguientes razones: 1) Del examen que ha
hecho este 6rgano de alzada de la palabra “CAHUITA” que compone la marca de comercio que
se solicita, se ha constatado que de modo alguno es evocativa de licores, aguardiente y vinos y por
ende, no define la categorfa a la que pertenecen los productos que pretende proteger y distinguir,
pues la palabra CAHUITA, no tiene relaciéon alguna con esos productos; tampoco esa marca de
comercio esta compuesta de un término genérico que dé lugar a afirmar que esa palabra define la
categoria o tipo al que pertenecen los productos que se pretenden proteger. Notese ademas, que
esta palabra, aparte de corresponder al nombre de un lugar geografico de nuestro pafs, sea el
distrito 03, Cahuita, del cantén 04, Talamanca, de la Provincia de Limoén, no aparece definido con
significado alguno en el Diccionario de la Real Academia Espafola; el término afin al que se
conoce en esta resolucion es “Cahuin™: “gue es una palabra coloquial de Chile que significa intriga o
sitnacion confusa” 2) Por otra parte, el vocablo Cahuita no le atribuye ninguna cualidad a los
productos de licores que se pretenden proteger en la clase 33 Internacional. Ademas, con la
autorizacion de la inscripcién de la marca de comercio CAHUITA, no se estarfa induciendo a
error o a confusion al publico consumidor respecto del origen, la procedencia y las cualidades de
los productos que pretende proteger y distinguir dicha marca, toda vez que ese término no es
sinébnimo de cualidades, ni de calidades de los productos protegidos en la clase 33 Internacional,

tales como aguardiente, licores y vinos; en consecuencia, la solicitud de la marca de comercio de
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analisis, se ajusta a lo que en doctrina se ha sefialado respecto a la procedencia de la registracion

3

de los nombres geograficos, tal y como a continuacién se indica: “.. Estos, en tanto no sean
denominaciones de origen, indicaciones enganiosas o de uso comiin, pueden ser registradas. .. El nombre geogrifico, a
pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vex que sea de fantasia con relacion a los productos o
servicios que va a distinguir. No lo serd cuando ese nombre geogrdfico dé la idea de un origen especifico. En este
caso no solo serd enganoso y por ello irregistrable, también lo sera por indicar un origen y por ende, serd de libre
empleo por quienes en ese lugar fabriguen sus productos. Puede suceder que algnien registre un nombre geogrifico de
un lugar, que hoy no es conocido, como origen de producto alguno. En el futuro en esa localidad se instala una
fabrica que comienza a vender productos amparados por el registro de marca. Este fabricante solo podrd indicar en

sus rotulos, en su caso, y en la _forma que indiquen las normas legales pertinentes, cudl es el domicilio. Pero de

ninguna manera, podrd vulnerar el derecho marcario preexistente...” (OTAMENDI, JORGE. Derecho de

Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edicion, pags. 65 y 66).De ahi que, al
determinar que la marca de comercio“CAHUITA” disefio, reune los elementos esenciales de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representacion geografica y por cuanto no existe
riesgo de que pueda inducir a confusiéon o error al publico consumidor, la solicitud de
inscripcion es procedente, ajustandose a lo establecido en el parrafo segundo del numeral 3 de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no contraviniendo en consecuencia, lo dispuesto por
los incisos j) y 1) del articulo 7 de la Ley de referencia, razén por la que, lo procedente es declarar
con lugar el Recurso de Apelacion presentado por el Doctor José Enrique Rojas Franco, en contra
de la resoluciéon dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce
minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de
inscripcion de la marca de comercio CAHUITA “disefio”, en clase 33 Internacional, la cual debe

ser revocada.

TERCERO: 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, Ley No. 8039; 126, inciso c) y 350.2 de
la Ley General de la Administracion Publica, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el
articulo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativo, se da por agotada

la via administrativa.
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POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, jurisprudencia y citas normativas que
anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelacién presentado por el Doctor José Enrique
Rojas Franco, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
quince horas catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, la
cual se revoca y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripcion de la
marca de comercio CAHUITA “Disefio”, en clase 33 de la nomenclatura internacional, si otra
causa ajena a la aqui examinada no lo impidiere.- 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.-

Licda. Yamileth Murillo Rodriguez Licda. Xinia Montano Alvarez
Lic. Luis Jiménez Sancho Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada



