-

!
'I"'-. 1

Ay AR

TRIBUMAT. RREGESTIAL
ANMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0368-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “METRO CUADRADO”

La Nacion Sociedad Anonima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8317-03)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO N° 550-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las catorce horas

con diez minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, casado, abogado,
vecino de San José, titular de la cédula de identidad nimero 9-012-480, en su calidad de
apoderado generalisimo sin limite de suma para asuntos y negocios de propiedad industrial e
intelectual de la empresa LA NACION, SOCIEDAD ANONIMA, titular de la cédula de
persona juridica numero 3-101-002648, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las catorce horas con once minutos y treinta y nueve segundos del trece

de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de
noviembre de 2003, aclarado luego mediante escritos presentados el 17 de mayo de 2003 y el 8
de octubre de 2004, el sefior Eddy Barquero Solano solicit6 a titulo personal el registro del
signo “METRO CUADRADO”, como marca de servicios en Clase 38 del nomenclator
internacional, para distinguir y proteger servicios de comunicacion y difusién de programas de

radio y de television.

Voto N° 550-2008 Pagina 1



-

!
'I"'-. 1

Ay AR

TRIBUNAT. RRCISTRAL
ANMINISTRATIVD

II.-  Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado
ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de marzo de 2005, el Licenciado Manuel Peraltsa
Volio, en representacion de la empresa LA NACION, S.A., formul6 oposicion en contra de la

citada solicitud de registro marcario.

IIL.- Que mediante resolucion dictada a las catorce horas con once minutos y treinta y nueve
segundos del trece de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo
conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se
resuelve: Se declara sin lugar la oposicion interpuesta por el seior MANUEL E. PERALTA
VOLIO, apoderado especial de la empresa LA NACION S.A., contra la solicitud de inscripcion
de la marca “METRO CUADRADO?”, en clase 38 internacional; presentado [sic] por EDDY
BARQUERO SOLANO, en su condicion personal, la cual se acoge . [...]. NOTIFIQUESE .

IV.-  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 25 de junio de 2008, el Licenciado Manuel Peraltsa Volio, en
representacion de la empresa LA NACION, S.A., apelé la resolucion referida, y mediante

escrito presentado ante este Tribunal el 3 de setiembre de 2008, expreso agravios.

V.- Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y no se han
observado causales, defectos u omisiones que causen indefension, o la invalidez de lo actuado,
dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde;y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal aprueba los dos

hechos probados contenidos en la resolucion venida en alzada, y solo agrega que el fundamento
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documental del primero, se encuentra visible a folios del 137 al 142, y el del segundo, del folio

143 al 146.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De igual manera, este
Organo de Alzada avala el pronunciamiento de hechos tenidos por indemostrados en la

resolucion impugnada.

TERCERQO. EN CUANTO AL FONDO: PROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO
SOLICITADO, Y CORRELATIVA IMPROCEDENCIA DE LA OPOSICION POR
FALTA DE INTERES. Se desprende de la literalidad del articulo 1° de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas™), que la
proteccion derivada de la publicidad registral de los signos distintivos en general, y en este caso

en particular, de las marcas como una especie de aquéllos, esta enfocada a la satisfaccion de

tres objetivos basicos, a saber: a) la proteccion de los titulares de las marcas, para que puedan
hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto o servicios en el
mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén
dispuestos a sacar provecho ilegitimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo
igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que

se trate u otro sector relacionado; b) la proteccion del consumidor, que tiene el derecho a que su

decision de consumo esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna,
para lo cual las marcas, como signos distintivos, facilitan la individualizacion de los diversos
productos y servicios ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en

aquellos aspectos que le resulten sino necesarios, al menos atractivos; y ¢) la promocion de la

innovacion tecnoldgica, con la finalidad de incrementar el bienestar socioeconémico de

empresarios y consumidores, y el equilibrio de los derechos y obligaciones reciprocos de unos y

otros.
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Ahora bien, todo ese sistema juridico parte de, y gravita en torno de, la distintividad que puedan
ostentar los signos que servirian como marca, por cuanto conforme al articulo 2° de la Ley de

«

Marcas, una marca es: “...Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de
su misma especie o clase”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la
marca, y representa su funcion esencial, toda vez que su mision esta dirigida a distinguir unos
productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos, en
cuanto a si mismos y a su procedencia empresarial. Asi, entonces, es condicion primordial para
que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese caracter distintivo, que permita
diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros iguales que se encuentren
en el comercio, requiriéndose, por consiguiente, que la marca cuyo registro se solicita no se halle

dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en los articulos 7° y 8° de la Ley de

Marcas.

Partiendo desde esa perspectiva, es claro que debe tutelarse la intervencion de un determinado

competidor, para oponerse, razonablemente y de buena fe, a la solicitud de registro de una

marca que pueda adolecer de falta de distintividad, por dos razones fundamentales: 1%, porque
como eventual competidor del mismo sector pertinente, seria un afectado directo de la eventual
incorporacion de tal marca en ese sector especifico del mercado en el que los productos o
servicios del opositor ya se encuentran en explotacion; y 2%, porque a falta de la calidad de ser
titular marcario, se deberia permitir la intervencioén del opositor en aras conseguir una especial
proteccion a los consumidores, ante la posibilidad de que ingrese al mercado una marca con falta
de distintividad, que o bien puede inducir a error o a engafio a los consumidores, o bien irrogarle

al opositor las secuelas negativas de una eventual competencia desleal.

Entonces, si para el caso de la primera hipotesis, el opositor debe acreditar su legitimacion, esto

es, ser titular de un derecho marcario inscrito, o de uno que aunque no inscrito se encuentra en
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uso, para el caso de la segunda el opositor debe acreditar su interés legitimo, esto es, un interés

directo —subjetivo, personal—, cierto —no simulado— y actual —no pasado o futuro, sino presente—

El tratamiento conceptual en torno al término "interés” no queda limitado a una disciplina en

1 4 M 1 1 "s Lall 4 n n
particular. Dentro de las multiples acepciones que tiene, "interés” seria un "provecho",
"beneficio", "utilidad" o "ganancia"; o la "importancia" o "trascendencia" de alguna cosa; o la
relacion mas o menos directa con una cosa o persona "...que, aun sin estricto derecho, permite
ejercer una accion procesal. ..." (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de

Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2001, p. 461). Mas

concretamente, seria la utilidad "...o ventaja directa, manifiesta y legitima, de indole material o
moral, que lleva a una persona a proteger un derecho extrajudicialmente o a ejercitar una
accion.” (CABANELLAS, op.cit., p. 462).

Ahora bien, sobre el "interés” se ha dicho que "

...implica un deseo de satisfaccion de los
diversos bienes de la vida, por un impulso que, no siempre racionalizado, se dirige
mecdnicamente hacia algo o pensadamente hacia un fin determinado...” (JIMENEZ MEZA,

Manrique. La Legitimaciéon Administrativa, 3* edicion, Investigaciones Juridicas S.A., San José,

1998, p. 74), y que cuando le es afiadido el aditamento "legitimo”, "...se agrega una doble
composicion esencial: son bienes de la vida incardinados, eso si, en el contexto juridico, por lo
que resultan ser bienes de facil ubicacion objetiva por el Ordenamiento que los comprenda.
..."" (ver ibidem, p. 75), y por eso, dentro del contexto que interesa destacar en esta resolucion,
tales "bienes de la vida" (los "intereses legitimos"), pueden ser afectados positiva o
negativamente mediante la actuacion de terceros, por lo que el "interés legitimo" acaba siendo
""...un interés reaccional, es decir, no se trata del derecho subjetivo que le pueda servir de
referente, ni tampoco es el simple, abstracto y genérico interés en la legalidad, sino que se
trata del derecho a intentar la eliminacion de una situacion ilegal para defender y restablecer

la integridad de intereses propios. ..." (GONZALEZ CANO, Maria Isabel. La proteccion de los
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intereses legitimos en el proceso administrativo. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 27; el

subrayado no es del original).

Asi, como se deduce que el sustrato de todo "interés legitimo”, no es una pretension a la mera

legalidad por la legalidad misma, sino la preocupacién por las consecuencias que la

inobservancia de la legalidad pueda tener dentro del los intereses particulares de un interesado,

por cuanto LA NACION, S.A. no_es titular de algiin derecho marcario que se haya visto

afectado en la resolucion impugnada, descartada esa via, no halla este Tribunal cual seria el

interés directo —subjetivo, personal—, cierto —no simulado— y actual —no pasado o futuro, sino

presente— que tendria esa empresa en impedir el registro del signo “METRO CUADRADO”

propuesto como marca por el seiior Eddy Barquero Solano, si es lo cierto que éste ya tiene

registrado ese mismo signo en dos clases distintas de la Clasificacion de Niza (ver folios del 137
al 142); y si es lo cierto que las dos solicitudes de registro de ese mismo signo formuladas por
LA NACION, S.A., se encuentran archivadas desde ya hace varios afios atras (ver folios del 143
al 146), por cuanto en el Voto N° 105-2004, dictado por este Tribunal a las 8:15 horas del 28 de

setiembre de 2004, ya fue decidido que el hecho de la existencia del registro de las dos primeras

a nombre del mismo solicitante de esta oportunidad, impedia el registro de las dos segundas

propuestas por la aqui opositora, no existiendo ahora alguna nueva razon, vistos los agravios

formulados por su apoderado, reproches que deben ser rechazados por las consideraciones que

anteceden, que conlleven a modificar lo resuelto por el a quo.

CUARTQO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto no hay razones
ni intrinsecas ni extrinsecas que impidan el registro de la marca propuesta, y no se acredité el
eventual interés legitimo de la empresa opositora a ese registro, lo pertinente es declarar sin lugar
el Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representacion
de la empresa LA NACION, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las catorce horas con once minutos y treinta y nueve segundos del trece de

mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.
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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 y 2° del Reglamento

Organico y Operativo de este Tribunal Registral, 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 en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial, a las catorce horas con once minutos y treinta y nueve segundos del trece de mayo de
dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— 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.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Duran Abarca

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