TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0513-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica “sabor espaiiol spanish taste Gourmet
(DISENO)”

MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9596-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°470-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las

quince horas con cuarenta minutos del veintiséis de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad
ndmero uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condicion de
apoderado especial de la empresa MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U., empresa
organizada y existente bajo las leyes de Espafia, domiciliada en Pol. Ind. Emporda
Internacional, C/Germans, Miquel s/n, 17469. Vilamalla (Gerona), Espafia, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintinueve

minutos y treinta y siete segundos del veintisiete de mayo del dos mil diez.
RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia

tres de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en la condicion

indicada, solicito la inscripcién de la marca de fabrica:
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“sabor espaiiol spanish taste Gourmet (DISENO)”
en clase 30 de la clasificacion internacional, para proteger y distinguir: ‘“cafe, té, cacao,
az(car, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas con
cereales, pan, pasteleria y confiteria; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,
polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo .

SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las diez horas con veintinueve minutos y
treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad
Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: / Con base en las razones
expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. (...) .

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial el 07 de junio de 2010, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en
representacion de la empresa MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U., apel6 la
resolucion referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 30 de julio de 2010, expresé

agravios.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta
resolucion fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conto
con el Organo Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;
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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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de
la Propiedad Industrial cit6 como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripcion
del signo solicitado, el literal g) del articulo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

N° 7978, en adelante Ley de Marcas, el cual establece:

“Articulo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas.
No podra ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los
siguientes. (...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se

aplica. (...)".

El Registro considerd que: “(...) Con respecto a los términos SABOR ESPANOL — SPANISH
TASTE — GOURMET estos son considerados como términos genéricos de uso comun los
cuales no pueden ser apropiables por un particular, ya que deben dejarse a la libre para la
competencia propia de este tipo de productos procedentes del mismo pais los use sin ningln
tipo de restriccion.

VII. En virtud de lo anterior, este Registro considera que le signo marcario propuesto
contiene elementos de uso comdn y genérico, que relacionados con los productos que desea
proteger en clase 30 internacional, carece de distintividad, respecto del producto al cual se
aplica. Que el signo propuesto resulta ser genérico y de uso comdn, a su vez inapropiable por
parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que
transgrede el articulo setimo, que regula las Marcas inadmisibles por razones intrinsecas,

literales g) (sic) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”
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TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte
apelante que a pesar de que los términos “SABOR” “ESPANOL” “SPANISH” “TASTE”
“GOURMET”, son del lenguaje comun, es precisamente la estructura gramatical o
combinacidn de las palabras en conjunto con el disefio que se ha creado al efecto, lo que logra
convertir al todo en una marca, y en el caso que nos ocupa, es claro que la combinacion de
términos junto con el disefio que se estd proponiendo son perfectamente inscribibles, ya que
no han sido ofrecidos al publico con esa composicién, y no se esta poniendo en riesgo al
publico consumidor, puesto que le origen de la marca es precisamente Espafia, resultando que
la marca “SABOR ESPANOL- SPANISH TASTE-GOURMET (disefio)”, viene a ser
distintiva y novedosa, por cuanto ninguna marca ha sido presentada al publico consumidor con
estas caracteristicas, y para proteger productos propios de la clase 30; en otras palabras, si bien
es cierto la marca “SABOR ESPANOL-SPANISH TASTA-GOURMET (disefio)” puede tener
un contenido conceptual, el mismo tiene un caracter puramente de relacion entre los productos
que protege la marca inscrita que identificandola como “SABOR ESPANOL- SPANISH
TASTE-GOURMET”, el consumidor medio la relacione con la empresa MIQUEL
ALIMENTACION GRUP S.A.U.; y por lo tanto dicha marca tiene aptitud distintiva y no
infringe el inciso g) del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANALISIS DE LAS CAUSALES QUE
MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACION DEL SIGNO SOLICITADO.
Una vez realizado el proceso de confrontacion del signo cuyo registro se solicita con la
fundamentacion normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso g) del
articulo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la
conclusién, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada “sabor espaiiol
spanish taste Gourmet (DISENO)” si contraviene lo dispuesto por la norma dicha, sin
embargo es criterio de este Tribunal que ademés dicha marca contraviene lo prescrito en el

inciso d) del citado articulo, el cual establece:
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“d) Unicamente en un signo o una indicacion que en el comercio pueda servir para

calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se trata. ”

Lo anterior en razdn de que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrinsecas, no
pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna caracteristica del
producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorizacion de
aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo util resaltar lo
que la doctrina ha sefialado al respecto: “El poder o cardcter distintivo de un signo es la
capacidad intrinseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal
caracter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre
de lo que se va a distinguir o de sus caracteristicas. La marca puede dar una idea de lo que va
a distinguir o de sus caracteristicas. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y
aun ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor
sea la relacion entre la marca y lo que distingue, menor sera su poder distintivo. Asi los
signos de fantasia son los mas distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o
sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese caracter cuando se transforman en
descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”,
Abeledo-Perrot, 4ta Edicidn, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a
autorizar la inscripcion de la marca de fabrica “sabor espafiol spanish taste Gourmet
(DISENO)”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional, debe hacerse con fundamento en lo
dispuesto por el inciso d) del articulo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominacion objetada,
descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: cafe, té, cacao, azlcar, arroz,
tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan,
pasteleria y confiteria; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para
esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo, y por lo que no es

procedente su registracion.
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Respecto a la prohibicion que contempla el literal g) del citado articulo 7° de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad
Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de
los productos a proteger, ya que tendera a producir directamente en la mente del consumidor la
idea de que el producto tiene la caracteristica de tener sabor espafiol y de ser gourmet, por lo
que la marca solicitada incurre ademas en la prohibicion indicada en el inciso d) del articulo 7
de la Ley de Marcas; y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente
proteccién, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su
proteccion, ya que el signo propuesto no es capaz de distinguir eficazmente el producto de

otros pertenecientes a marcas de los competidores en el mercado.

Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolucion No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de
julio de 2001, sefal6: “...4 efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es
necesario recurrir al caracter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del
signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que

el pablico consumidor no incurra en confusion”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del
consumidor, es no crearle confusién a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahi que
la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la
registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, ademas dicha marca podria
inducir a engafio al consumidor, que al buscar en el producto una caracteristica especial que
puede ser que no tenga, resulte defraudando al consumidor por no encontrar en él un sabor

“espafiol gourmet” que le indica de forma directa la marca.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela en su escrito de expresion de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la
empresa MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U., de la falta de capacidad distintiva a la
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que alude el inciso g) del articulo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el
registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia
de la inoportunidad de la inscripcion de la marca “sabor espafiol spanish taste Gourmet
(DISENO)” por su falta de distintividad, ademas de ser calificativa, descriptiva respecto de
los productos que protegeria, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados

por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las
caracteristicas propias de los productos que se protegen, y ademas puede eventualmente ser
engafoso respecto de esos productos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fébrica
solicitada “sabor espaiiol spanish taste Gourmet (DISENO)”, para proteger y distinguir:
café, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones
hechas con cereales, pan, pasteleria y confiteria; helados comestibles; miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y
hielo, en clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, no podria permitirsele su
inscripcion, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las diez horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de

dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039, y29
del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°
35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de
agosto del 2009, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden,
se declara SIN LUGAR el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, en su condicion de Apoderado Especial de la empresa MIQUEL
ALIMENTACIO GRUP, S.A.U., en contra de la resolucion dictada por el Registro de
Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del
veintisiete de mayo del dos mil diez, la que en este acto 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.-

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTOR

Marcas intrinsecamente inadmisibles
TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55
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