TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2011-0952- TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “B BAVARIA PREMIUM
QUALITY DARK BEER” (DISENO)

PRODUCTORA LA FLORIDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-8502)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 885-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las diez horas con

cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelacion presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor,
abogado, portador de la cédula de identidad numero nueve- cero doce- cuatrocientos
ochenta, en concepto de apoderado generalisimo de la empresa PRODUCTORA LA
FLORIDA S.A., cédula juridica tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas

con cuatro minutos del once de octubre del dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 30 de Agosto del 2011, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de
calidades y condicion dichas, solicité ante el Registro de la Propiedad Industrial la
inscripcion de la marca de fabrica y comercio “B BAVARIA PREMIUM QUALITY
DARK BEER” (DISENO) en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger

y distinguir: “Cervezas y bebidas sin alcohol oscura. ”.

I1. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las quince

horas con cuatro minutos del once de octubre del dos mil once, resolvié denegar la
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inscripcion de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el
articulo 7 literales j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y

por esa circunstancia conoce este Tribunal.

I11. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no se
han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension
de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucién fuera del
plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el Organo

Colegiado del doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro
de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripcion de la marca de
fabrica y comercio “B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER” (DISENO),
por considerar que los términos PREMIUM QUALITY contenidos en la marca resultan
capaces de calificar o atribuir cualidades o caracteristicas, causando engafio o confusion al
consumidor promedio por lo que el signo marcario propuesto no es susceptible de
proteccion registral por transgredir el articulo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos.

Por su parte el apelante manifiesta que la presente solicitud solo pretende actualizar los
productos que su representada ofrece bajo el signo “B BAVARIA PREMIUM
QUALITY DARK BEER?”, al contar con un antecedente marcario inscrito el rechazo de
plano resulta contrario al ordenamiento juridico, teniendo sus representados derechos

adquiridos en Costa Rica desde hace mas de 5 afios. Menciona ademas en sus agravios que
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desde que se solicito el distintivo se indic6 que “No se hace reserva de los términos de uso
comun contenidos en el diseno”, e indica que como puede rechazarse un distintivo con

fundamento en elementos de los cuales no se hace reserva.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal analizando la marca sometida a
inscripcion, asi como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad
Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado contiene vocablos que pueden inducir
a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la funcion principal de la
marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o

servicios de la competencia.

Los términos en la marca pretendida “PREMIUM QUALITY?” que en el idioma espafiol
significa “CALIDAD PREMIUM?”, podria inducir a error al consumidor al atribuir
cualidades de superioridad, otorgandole al producto una condiciéon de mayor calidad, no

pudiendo establecerse si realmente ostenta dichas cualidades.

Los vocablos “PREMIUM QUALITY?” se trata de adjetivos calificativos que sirven para
expresar o destacar una cualidad al asociarla al giro del producto que se protegeria a saber
“Cervezas y bebidas sin alcohol oscura.”, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva
y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que

implicaria que es mejor que otros de su mismo género.

El ingresar al mercado un signo que contenga las prohibiciones intrinsecas dispuestas en el
articulo 7 de la Ley de Marcas, tal como ya lo expresé este Tribunal en el Voto 005-2007
dicho, “puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusion que se
genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una
situacion de competencia desleal entre competidores, en razon de que al ser un signo cuya

distintividad es cuestionable -0 totalmente inexistente-, ingresaria al mercado con una

ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compite; con

independencia de que no se trate de una situacion de cotejo marcario; es decir, estamos
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ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor,
independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -0 no- un derecho sobre un signo
similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violacion del articulo

7 citado.”

De lo anteriormente dicho es que considera este Organo de Alzada que le es aplicable el
inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues
esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, ya que, “El
principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del
publico de no ser engafiado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad
de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de
derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se
vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz
en mérito de un doble interés: el publico y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro,
“Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1%
Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusién respecto a la informacién que debe suministrar el
correspondiente signo, de alli el requisito de no producir en los consumidores error, engafio
y desorientacion. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripcion del signo
solicitado por causas intrinsecas si puede basarse validamente en el inciso j) del articulo 7
de la Ley de Marcas, llevando razon el a quo al manifestar que “la marca esta dirigida a
consumidores especificos de este tipo de bebidas en especifico cerveza, por lo que la
disposicion del término PREMIUM QUALITY contenido en el signo solicitado, atribuiria

directamente una supremacia en cuanto a la calidad del producto que se adquiere”

Por consiguiente, al contrario de lo expuesto por la recurrente en cuanto a que no se hace
reserva de las palabras de uso comun, visible al folio veintiocho del expediente, observa
este Tribunal que en la solicitud visible al folio dos, lineas once a catorce, si se indico que
“se hace reserva de la frase BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER, la forma
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caracteristica del disefio, su contenido, de los colores, negro, dorado, cobre, blanco y rojo,
asi como la combinacion de estos, su disposicién en cada uno de los elementos figurativos
y del arte tipografico del disefio”, por lo que no es atendible dicho alegato. Ademas
respecto a lo que aduce la parte en cuanto a que existe otra marca inscrita desde hace cinco
afios, coincide este Organo Colegiado con lo manifestado por el a quo en la resolucién
recurrida, al manifestar que el hecho de que exista un antecedente de una marca registrada
en su momento con valoraciones efectuadas antes del presente analisis, no garantiza la
inscripcion de un signo, por lo que debido a la contundencia de la inoportunidad de la
inscripcion de la marca “B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER”
(DISENO) por tender a engafio y a confusion al consumidor respecto de las cualidades de
los productos que protegeria de conformidad con el inciso j) del articulo 7° de repetida cita,
por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacién interpuesto por la
empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., y confirmar lo resuelto por la el Registro
de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIiA 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto
Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009,
se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de
apelaciéon planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condicion de
apoderado generalisimo de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra
de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con

cuatro minutos del once de octubre del dos mil once, la cual se confirma, para que se
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deniegue la inscripcion de la marca “B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK
BEER” (DISENO).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.

Luis Gustavo Alvarez Ramirez

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

Marca Intrinsecamente inadmisible
TE. Marca con falta de distintividad
TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.
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