TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1074-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GRANOLA

Marcas y otros signos

Kellog Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2682-09)

VOTO N° 413-2010

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

treinta minutos del tres de mayo de dos mil diez.

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Aardén Montero Sequeira, titular de la
cédula de identidad numero uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condicion de
apoderado especial de la empresa Kellog Company, organizada y existente de acuerdo a las
leyes de los Estados Unidos de Ameérica, contra la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las 11:57:23 horas del 8 de junio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30
de marzo de 2009, el Licenciado Aarén Montero Sequeira, representando a la empresa Kellog
Company, solicité al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fabrica y
comercio del signo GRANOLA, en clase 30 de la clasificacion internacional, para distinguir
café, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,

levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las 11:57:23

horas del 8 de junio de 2009, dispuso rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolucién, la representacion de la empresa
solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de

junio de 2009, 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 indefensién de las
partes e interesados, o0 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 Rodriguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOQOS. Por ser un tema

de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA. En su resolucién final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el
registro solicitado por encontrar que el signo GRANOLA resulta engafioso respecto de los
productos a distinguir. Por su parte, el apelante indica ante la audiencia conferida por este
Tribunal, que la marca GRANOLA fue inscrita en Nicaragua y Panama, que es un signo
creado especialmente por la empresa solicitante, que es evocativo, y que el producto al cual

hace referencia el signo no esta dentro de la clase 30.
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TERCERO. SOBRE LOS REGISTROS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO. Sobre
el alegato realizado acerca del registro del signo solicitado en otras jurisdicciones, se debe
recordar que el derecho de marcas esté fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las
leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como espafiola, ambas

completamente aplicables al caso costarricense, lo siguiente:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho
internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad mas allad de
donde llega su soberania. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina
solo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras.
(...)” Martinez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas,
Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de
propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un
determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su
territorio de proteccién o Schutzland la marca carece de tutela juridica. El principio de
territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una
disposicion de Derecho Internacional Privado, el articulo 10.4 Cc, y en una norma de
origen internacional, el articulo 6 CUP. El articulo 10.4 Cc determina que la Ley
aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento
conforme al cual han nacido (como se indicé supra, dicho Ordenamiento es también
Ilamado Estado de proteccion o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-
IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de proteccion regulard todos los
aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extincion de los derechos de propiedad
industrial o intelectual. EI articulo 6 CUP consagra el principio de independencia de
las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los

derechos (la proteccion de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones
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legales especificas de cada Estado)” (italicas del original, subrayado nuestro). Lobato,

Manuel, op. cit., p. 74.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La
Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasd
a formar parte del marco juridico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de

1995. Su articulo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Articulo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccion de la misma marca
en diferentes paises]

1) Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio
seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacion nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Unién, sera considerada como
independiente de las marcas registradas en los demas paises de la Union,

comprendiéndose en ello el pais de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su articulo “El alcance extraterritorial de las marcas en la
Internet”, reconoce claramente el vinculo entre el derecho de marcas y el principio de

territorialidad, al decir:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es
esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseida exclusivamente
por un registrante o usuario Unicamente dentro de cada territorio. La Convencion de

Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Articulo 2(1), que ha apoyado
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un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (asi como en
casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este
iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es ademés expresada en el
Convenio de Paris en el Articulo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente
registrada en un pais de la Union, serd considerada como independiente de las marcas
registradas en los demas paises de la Unidn, comprendiéndose en ello el pais de
origen.”.” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially
"territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within
each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment™ tenet in Article
2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as
well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The
territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3),
which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded
as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the
country of origin." Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of
trademarks on the Internet”, consultable en
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DL TR0009.pdf,

traduccion libre.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes
a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros paises, ya que dichos
registros fueron otorgados por el Estado de proteccion (que menciona Lobato) para surtir
efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial.
Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser
evaluadas segun las leyes costarricenses, sin que los registros foraneos puedan ser tomados
como antecedentes para el registro nacional, ya que cada pais tiene sus particularidades legales
y sus derechos previos de terceros especificos. Por supuesto, que existen excepciones a estos

principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.
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CUARTO. CARACTER ENGANOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA
REGISTRO. La prohibicion al registro de signos que puedan resultar engafiosos para el
publico consumidor est& contenida en el inciso j) del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Articulo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas

No podra ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...)

j) Pueda causar engafio o confusidn sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el
modo de fabricacién, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la
cantidad o alguna otra caracteristica del producto o servicio de que se trata. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engafio en los siguientes términos:
“El concepto de marca engafiosa se refiere a un defecto intrinseco del signo en relacion

con los productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley
17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, lera edicion, 2002, p. 253, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuistica espafiola
y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos especificos: MASCAFE para productos
que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPANA para
restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFE AREMONT para té, cacao y
azucar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan
engafiosos, ya que el propio signo incluye una denominacion que entra en franca y frontal
contradiccion con el producto o servicio propuesto, situacién de la cual se puede derivar de

forma ldgica y objetiva el engafio que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha
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analizado el tema del engafio que puede provocar un signo referido a los servicios que

pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT &
DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma espafiol significa “gestion y
desarrollo de la construccién”, es una frase que indica una actividad especifica, sea la

de la construccion. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS

hoteles, servicios de restauracion, alimentacion y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser
engafioso o susceptible de causar confusion. Al incluir el signo solicitado la palabra
CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma espafiol para designar
construccion, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor
del parrafo final del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°
7978. Asi, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauracion y
alimentacidn, el signo resulta engafioso, ya que dichos servicios no tienen que ver
directamente con la construccion...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de
marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE,
BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocacion de engafio en el

consumidor, este Tribunal resolvio:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar

algunos de ellos respecto del signo propuesto.

Voto N° 413-2010 Pagina -7 -



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria, aceites esenciales,

cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos; desodorantes de uso personal,

productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo,

tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engafioso o
susceptible de causar confusién. De la perfumeria, de los aceites esenciales, de los
cosmeéticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se
espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el
embellecimiento y mejoren el aspecto fisico de las personas, por lo que respecto de
dichos productos el signo es susceptible de causar confusidn; asimismo, respecto de
colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez
negra para zapateros, el signo resulta engafioso, ya que dichos productos no son para la
limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloracién, la tintura y el
uso de pez negra para tefiir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya
que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, méas bien afiaden
color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engafioso...” Voto
441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.

En sede de registro de signos distintivos, el engafio siempre ha de analizarse como una
propuesta logica-objetiva que deriva de la confrontacion del signo versus los productos o
servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en
contradiccion con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engafioso.
Este andlisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de logica basado
en la informacion que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y

los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de
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signos distintivos se desarrolla en un ambito formal, y no da pie para que se lleguen a
demostrar las verdaderas cualidades o caracteristicas que poseen los productos o servicios a
que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento
solamente se puede realizar a un nivel formal, l6gico, y no mediante una demostracion de

verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Entonces, siendo el signo propuesto como marca de fabrica y comercio GRANOLA, para el
publico consumidor dicha palabra resulta claramente indicativa de un tipo especifico de
alimento, y al usarse para otros tipos de productos distintos como los que se sefialan en la
solicitud, se induciria a engafio al consumidor promedio, puesto que el signo le dara una clara
indicacion sobre una cierta naturaleza de alimento, siendo que verdaderamente se refiere a

otros.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones
que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelacion planteado,

debiendo confirmarse la resolucion venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 y 26 de la
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No.

8039, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apelacion planteado por el Licenciado Aardn Montero Sequeira en representacion de la
empresa Kellog Company en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, veintitrés segundos del ocho de junio de
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dos mil nueve, 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez M.Sc. Norma Urefia Boza
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DESCRIPTORES

MARCA ENGANOSA
UP: MARCA CONFUSA
SIGNO CONFUSO
TG: MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.29
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