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RESUMEN

En el juicio se impugnd una resolucién que negd el registro de una marca porque se
considerd que el término que la conforma resultaba contrario al orden publico, de
conformidad con el articulo 42 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Sala determind declarar la nulidad de la negativa del registro y ordenar que se registre la
marca, al considerar, en primer lugar, que si bien la connotacidon que percibirdn los
consumidores de la palabra es la de “alguien que trafica o hace negocios de forma no licita
o que se dedica a comerciar de forma ilegal o con mercancias o productos prohibidos por
la ley”, por ser la evocacidon inmediata, no por ello debe considerarse contrario al orden
publico.

Lo anterior, en principio, porque los conceptos de orden publico, moral y buenas
costumbres son conceptos juridicamente indeterminados y variables.

Lo que debe ser calificado como contrario a la legislacion y, por tanto, orden publico, es la
conducta de comercializar productos ilicitos, o bien, comercializar productos licitos
mediante esquemas que no respetan la legislacion en materia comercial, aduanera o fiscal
y no al término con el que se describe tal actividad.

Se concluyd que el registro de una denominacién como marca, por si, no es un ilicito,
maxime si se considera que la marca es solicitada para amparar productos de la clase 33
internacional (bebidas alcohdlicas), es decir, productos licitos.

Finalmente se establecid que la libertad de expresidn del solicitante descansa en la
posibilidad de transmitir un mensaje al publico con la marca propuesta, la marca es el canal
de comunicacién que informa a los consumidores la existencia de un producto o servicio
gue es diferente a otros de su misma especie o clase en el mercado, sin que corresponda al
Estado decidir qué palabras pueden ser o no utilizadas, de ahi que la marca solicitada en el
caos, para identificar bebidas alcohdlicas permite afirmar que el mensaje que recibira el
consumidor serd el de la manifestacion publica de una idea, cuando mucho, satirica hacia
el producto.



