TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0158-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL
SIGNO NATURAL LIGHT

ANHEUSER-BUSCH LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-895)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0252-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas veintitrés minutos del doce de diciembre de dos mil

veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por Lla
abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San Jose,
cedula de identidad 1-0984-0695, en su condicion de apoderada
especial de la empresa Anheuser—-Busch LLC, organizada y existente
conforme a las leyes de los Estados Unidos de America, domiciliada
en One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, en contra la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:05
horas del 2 de febrero de 2024.

Redacta el juez Oscar Rodriguez Sdnchez.

CONSIDERANDO
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PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea
Villegas, en su condicion dicha, solicitd la inscripcion como marca de

fabrica y comercio del signo

NATURAL LIGHT

en clase 32 para distinguir cerveza natural ligera, segun limitacion

visible a folio 14 del expediente principal.

A lo solicitado se opuso la abogada Marianella Arias Chacon, vecina
de San Jose, cedula de identidad 1-0679-0960, en condicion de
apoderada especial de Distribuidora La Florida S.A., cedula juridica
3-101-295868, domiciliada en Algjuela, Rio Segundo, Echeverria,
en las instalaciones de la Cerveceria Costa Rica, indicando estar
legitimada por ser competidora del mismo sector de mercado vy
manifestando que el signho no puede ser otorgado por ser generico,

descriptivo, enganoso y falto de aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolucion emitida a las
11:05:05 del 2 de febrero de 2024, declard con lugar la oposicion vy
denegd la inscripcion, porgque considerd que se incurre en la
prohibicion establecida en el articulo 7 incisos c), d) y g) de la Ley
7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de

marcas).

Inconforme con Lo resuelto, la representacion de la empresa

solicitante lo apeld, indicando:

1- La marca tiene una gran trayectoria en los Estados Unidos, de mds
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de cuarenta anos, lo cual hace que pueda ser registrada en Costa

Rica.

2- La frase NATURAL LIGHT estd en idioma ingles, y la traduccion

que se hace de ella es antojadiza.

3- La marca ha sido inscrita en varios paises en los que se habla
inglés, y no se ha considerado que sea descriptiva, pero en un pais

hispanohablante si.

4- Se hizo un andlisis desmembrado de la marca.

5- Ya existen registradas marcas que incluyen la palabra NATURAL.

6- La marca ya se encuentra en uso en Costa Rica.

7- La oposicion fue planteada sin pretensiones claras y sin

legitimacion activa.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un
asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos

probados y no probados.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus
elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

que sead necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La lLeyde marcas, en su
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articulo 2, define a la marca como:

Cualgquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o0 servicios de una persona de los de otra, por
considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a

los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el
Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos,
intrinsecos y extrinsecos, y determinar que no se encuentre
comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad
con los articulos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad
misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya
a producir un riesgo de confusion a los consumidores respecto de su

origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrinsecas. Se considerd que

incurre en las siguientes prohibiciones:

Articulo 7. Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No
podrd ser registrado como marca un signo que consista en
alguno de los siguientes:

c) Exclusivamente un signo o una indicacidon que, en el lenguaje
corriente o la usanza comercial del pais, sea una designacion

comun o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Unicamente en un signo o una indicacion que en el comercio
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pueda servir para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o

servicio al cual se aplica.

[...]

El signo solicitado, NATURAL LIGHT, es traducido por la solicitante
como natural ligera. El listado pedido indica “cerveza natural ligera”,
O sea una cerveza que posee dos caracteristicas: ser natural y ser

ligera.

La palabra NATURAL, identica para los idiomas ingles y espanol,
aplicada al producto cerveza, le atribuye una caracteristica que es
deseable para el consumidor, sea que le hace pensar que los
productos que la conforman estdn tal como se hallan en la naturaleza,
situacion que lo podria llevar a pensar que es mejor o mads asimilable

para el cuerpo humano.

Y en cuanto a la palabra LIGHT, si bien se encuentra en idioma ingles,
es ampliamente utilizada en el mercado costarricense para indicar
una caracteristica, que en el dmbito de las cervezas se refiere a que

contiene menos calorias o menos alcohol que la version regular.

Por lo anterior, el signo solicitado unicamente es una indicacion que
en el comercio nacional sirve para indicar caracteristicas de la
cerveza, sea que es natural y que es light, sin que contenga otros
elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, articulo 7

incisos d) y g). No se considera que el sigho se contraponga al inciso
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c) como lo indicd el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que ni en
el lenguaje corriente ni en la usanza comercial costarricense, a la
cerveza se le lama natural light, sino que dichas palabras atribuyen
caracteristicas como se explico. Sin embargo, la contraposicion con

los incisos d) y g) es suficiente para acordar el rechazo de lo solicitado.

Indicado lo anterior, es claro que los agravios no pueden ser acogidos.
La trayectoria que el signo pueda tener en su pais de origen no es
motivo para otorgar un registro que rine directamente con las
causales de rechazo en Costa Rica. VY la traduccion bajo la cual se
somete el signo a la calificacion registral es la que fue dada por la
propia solicitante, por lo tanto, no es antojadiza sino objetiva. El hecho
de que el signo haya sido otorgado como marca en paises
angloparlantes no es un punto de apoyo para el otorgamiento en Costa
Rica, ya que el registro marcario se basa en el principio de
territorialidad, articulo 6 incisos 1) y 3) del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial. El analisis realizado al signo
se basa en una vision de conjunto y no desmembrada. ELl hecho de
que haya marcas registradas que contengan la palabra NATURAL no
es un aspecto que compela a la Administracion Registral al
otorgamiento, ya que cada signo se analiza de acuerdo con su
especifico marco de calificacion registral. Y el uso que ya se le este
dando a la marca en Costa Rica tampoco es un aspecto que obligue a
un otorgamiento que claramente rine con los motivos de rechazo
contenidos en la Ley de marcas antes citados. Sobre el agravio que
indica que la oposicion fue planteada sin pretensiones claras y sin
legitimacion activa, se indica que esta cuenta con la legitimacion
necesaria por ser una empresa del mismo sector de mercado,

situacion que ya desde el voto O0O05-2007 de este Tribunal ha sido
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aclarada y acogida en sucesivas resoluciones.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por Maria de
la Cruz Villanea Villegas representando a Anheuser-Busch LLC, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 11:05:05 horas del 2 de febrero de 2024, la que en
este acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa, de
conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos
de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del
Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 -
MJP. Previa constancia y copia de esta resolucidon que se dejarda en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuelvase el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 24/01/2025 03:58 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por
Fecha y hora: 24/01/2025 10:40 AM
Fechay hora: 24/01/2025 10:44 AM

Oscar Rodriguez Sanchez Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2025 08:56 PM

Firmado digitalmente por

Fechay hora: 24/01/2025 11:51 AM

Gilbert Bonilla Monge Norma Urefa Boza

lve/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISBLES

TE. Marcas intrinsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

T.E: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
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