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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0822-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “ENVIGA EL QUEMA CALORIAS”
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., Apelante

Registro de l1a Propiedad Industrial (Expediente de origen 3899-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 333-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del

quince de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad niimero uno-
trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condicion de Apoderado
Especial de la compaiiia SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S. A., una sociedad
organizada y existente conforme a leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Canton de
Vaud, Suiza, contra la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad
Industrial, a las ocho horas, treinta y un minutos y treinta y un segundos del seis de junio de

dos mil ocho.
RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el

siete de mayo de dos mil siete, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, de calidades y

condicion sefaladas, solicitd la inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “ENVIGA
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EL QUEMA CALORIAS”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional, para proteger y
distinguir bebidas no alcohdlicas incluidas en esta clase, té, bebidas a base de t¢é, bebidas a
base de té listas para tomar, té helado, café, bebidas a base de café y bebidas a base de café
listas para tomar, café en polvo, cacao en polvo, chocolate en polvo y bebidas a base de café,

cacao, chocolate.

SEGUNDO. Que la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de
las ocho horas, treinta y un minutos y treinta y un segundos del seis de junio de dos mil ocho,

dispuso rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolucién, el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, de calidades y condicion indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de

apelacion.

CUARTO. 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.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

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

tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos

probados y/o no probados.
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SEGUNDO. RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvi6 rechazar el
registro solicitado, por considerar que el signo se encuentra incurso en las prohibiciones
estipuladas en el inciso j) del articulo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues
al utilizarse la frase “El quema calorias” puede causar engafio o confusion en el consumidor

sobre la naturaleza de los productos, o sus cualidades.

El apelante por su parte argumenta que la resolucion impugnada es contraria a derecho por
cuanto la denominacion solicitada debe ser analizada como una sola unidad, sefala, que no es
utilizada para describir a los productos que se distinguen, siendo una denominacion arbitraria
con relacion a los mismos y a lo sumo sugestiva y que no cae en ninguna de la situaciones
descritas en el inciso j). Ademas, adjunta certificaciones de registro de la marca en otras
jurisdicciones, como Colombia, Ecuador, Republica Dominicana, México y los Estados

Unidos en muestra de la posibilidad del registro solicitado.

TERCERO. SOBRE EL SIGNO SOLICITADO. Respecto a la posibilidad de que, por
medio del uso del signo propuesto, se engafie o confunda al consumidor durante su acto de
seleccion, considera este Tribunal que es dable la aplicacion de la prohibicion contenida en el
inciso j) del articulo 7 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de
2000, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se identifican en un signo que
“Pueda causar engainio 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 que se trata”.

Merece recordarse, que la causal de irregistrabilidad que contempla el inciso j) citado, va en
relacion al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en

general confian, toda vez que, tienen el poder de identificar las cualidades del producto,
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haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda,

lograndose con ello, tanto la proteccion del titular de la marca asi como del consumidor.

En relacion a la causal que contempla el inciso j), el tratadista Manuel Lobato comenta el tema
en los siguientes términos: “La exclusion del registro de signos engarnosos o deceptivos tiene
por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo
tiempo, la proteccion de los consumidores. (...)El signo engarioso resulta menos tolerable que
el signo descriptivo. Asi, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos
descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohibe el registro de signos
exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibicion de
signos enganiosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que
conduce a afirmar que, si un elemento engarnoso esta incluido en un signo complejo, no por
ello quedara subsanado su cardcter enganoso y, lo que es mas, dicho elemento irradiard su
ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...)Ciertamente, los signos enganosos
sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer
clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.” (LOBATO, Manuel, Comentario

ala Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, lera edicion, 2002, p.p. 253, 254 y 259-260)

Avala este Tribunal, lo razonado por el Registro en relacion a que la inclusion de la frase “EL
QUEMA CALORIAS” puede causar engafio o confusion en el consumidor sobre la naturaleza
de los productos o sus cualidades. Sobre el particular, el autor Jorge Otamendi indica que,
“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al
publico consumidor que aquéllos tienen determinadas caracteristicas. Estas marcas que
inducen o provocan el error son llamadas marcas enganiosas (...)" (OTAMENDI, Jorge,

Derecho de Marcas, 5°. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86).
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Sin segmentar los signos propuestos como marca, que en el caso de referencia estamos ante
un signo denominativo, formado por los términos “ENVIGA EL QUEMA CALORIAS”,
tanto en su impresion grafica, fonética e ideoldgica, la combinacidn de tales palabras refiere y
aluden directamente a un quema calorias y el consumidor medio de los productos que
pretenden protegerse, es probable, que asi lo considere por lo usual de los términos. Notese,
que solo el término “ENVIGA” con el cual inicia el signo que pretende el registro, puede
considerarse como de fantasia. El resto del signo resulta descriptivo de una cualidad, pues se
afirma que sirve para quemar calorias, sobre la cual no puede darse certeza, tornando al signo
en engafioso y por ende inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto

establece la Ley de Marcas.

En este sentido, dado que la marca se va a aplicar a productos de la clase 30, consistentes en
bebidas no alcoholicas incluidas en esta clase, té, bebidas a base de té, bebidas a base de té
listas para tomar, té helado, café, bebidas a base de café y bebidas a base de café listas para
tomar, café en polvo, cacao en polvo, chocolate en polvo y bebidas a base de café, cacao,
chocolate, el publico consumidor podria sufrir engafio o confusion respecto a las

caracteristicas de los referidos productos.

En consecuencia, considera este Tribunal, que el signo “ENVIGA” no tiene la suficiente
carga distintiva para consentir el registro solicitado, pues los otros términos que componen el
signo, a saber: “EL. QUEMA CALORIAS”, anula tal carga por la calificacion que comporta
la frase en si misma en relacion a los productos que sugiere la solicitud. El signo apreciado en
su conjunto y respecto a los productos que pretende distinguir, resulta atributivo de
caracteristicas, que, pueden o no contener los productos de que se trata y, ademds que, es
claro que el publico consumidor al encontrar en el mercado este tipo de marca le atribuya
directamente al producto caracteristicas de quemar calorias, siendo en definitiva una

particularidad atribuida al producto sobre la cual no puede darse certeza y resulta engafioso.

Voto No.333-2009 5



i i
PR AR
ARy WA

TRIBLIMAT. RECESTIAI
ANMINIETRATIVO

Al respecto, merece tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no
crearle confusion a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahi que la distintividad
dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.
En tal sentido, contrario a lo argumentado por el apelante, se advierte que el signo como se
pretende registrar acredita caracteristicas a los productos que va a identificar, y, que podrian
producir en el publico consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener
un quema calorias, por lo que no puede considerarse que la marca posea intrinsecamente

suficiente aptitud distintiva para otorgarsele la proteccion registral solicitada.

CUARTO. Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “ENVIGA
EL QUEMA CALORIAS” el recurrente argumenta el registro de la marca en otras
jurisdicciones, incluyendo Colombia, Ecuador, Republica Dominicana, M¢éxico y Estados
Unidos, de los cuales se anexa certificaciones. Sobre tal argumentacion, estima este Tribunal
que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripcion de
una marca en un pais no la hace automaticamente registrable en otro, ya que en principio, la
registracion es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias
atinentes a cada Registro, seglin lo dispuesto por el articulo 6 inciso 1 del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N°

7484 de 25 de marzo de 1995.

Por consiguiente, las argumentaciones de la empresa recurrente no pueden ser acogidas, como
fundamento para acceder a la inscripcidon solicitada, toda vez que, el signo propuesto no

cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de proteccion registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones,
citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin

lugar el Recurso de Apelacion planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su
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calidad de apoderado especial de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., en
contra de la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las
ocho horas, treinta y un minutos y treinta y un segundos del seis de junio de dos mil ocho, la

cual se confirma.

SEXTO. 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 y 2°
del Reglamento Orgéanico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara
sin lugar el Recurso de Apelacion presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en
su calidad de apoderado especial de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
en contra de la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las
ocho horas, treinta y un minutos y treinta y un segundos del seis de junio de dos mil ocho, la
cual se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez
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M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Duran Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55
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