TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0217-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de comercio: “FRESH-O-FREEZ (DISENO)”
GLOBAL PARTNERS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10875-2013)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 748-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del

veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Ricardo Badilla
Reyes, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad
nimero 1-1013-0424, en su condicion de apoderado especial de la empresa GLOBAL
PARTNERS S.A, contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las once horas, cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil

catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia
13 de diciembre de 2013, el Sefior Mario Colombo Bonilla, en su condicién de apoderado
generalisimo de la empresa GLOBAL PARTNERS S.A, una sociedad organizada y existente
bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Barrial de Heredia, solicito la inscripcién de la

marca de comercio: “Fresh-o-freez (DISENO)”

Para proteger y distinguir los siguientes productos del nomenclator internacional de Niza;
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En clase 29: “Frutas, verduras congeladas.”, y en clase 32: “Bebidas a base de frutas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las once
horas, cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce,

resolvio; “(...) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada (...,).”

TERCERO. Que inconforme con la resolucion mencionada, en fecha 20 de febrero de 2014,
el Licenciado Ricardo Badilla Reyes, en representacion de la empresa GLOBAL
PARTNERS S.A, interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio, contra la

resolucion final antes referida.

CUARTO. EI Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las ocho horas,
cincuenta y cuatro minutos con cincuenta y un segundos del cuatro de marzo de dos mil
catorce, resolvid; “(...,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...,): Admitir el

Recurso de Apelacion ante el Tribunal Registral Administrativo, (...,).”

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde vy
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictandose esta resolucién fuera
del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo
Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Urefia Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No

existen hechos con tal caracter de importancia para la resolucion de este asunto.
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial resolvid rechazar la inscripcion de la solicitud presentada por el apoderado de la
empresa GLOBAL PARTNERS S.A, por haber determinado; que el signo marcario
propuesto “Fresh-o-freez (DISENO)” en las clases 29 y 32 internacional, en virtud de que si
bien no existe inconveniente en utilizar palabras de fantasia o bien de las cuales se puede
evocar un significado como en caso bajo examen en relacion con la palabra congelado ya que
los productos son congelados, con lo cual se crea la falsa idea en el consumidor de que los
productos son frescos y congelados, situacion la cual evidentemente le proporciona una
caracteristica al producto que se pretende comercializar, por ende, resulta engafioso y en este
sentido es inadmisible por razones intrinsecas, conforme lo dispone el articulo 7 incisos j) de

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolucion venida en alzada, el recurrente argument6 dentro de sus
agravios en términos generales, lo siguiente; que los productos a proteger por su representada
son propios de la modalidad 1QF, mismo que deja por fuera la aplicacion del articulo 7 inciso
j), por cuanto no se esta ofreciendo un producto engafioso ni tampoco es susceptible de
evocacion ni falaces, ya que las condiciones del producto son asegurados por este
procedimiento. El uso de este procedimiento garantiza que los productos no necesiten de
ningun tipo de quimicos o persevantes para su preservacion. Como prueba de este proceso de
conservacion IQF refiere a los siguientes sitios de internet donde consta la existencia de este
tipo de actividad industrial. Por lo anterior, solicita se revoque la resolucion venida en alzada
para que se continten con el trdmite de inscripcion de la marca de su representada “FRESH-
O-FREEZ”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del
6 de enero de 2000, en su articulo 2, define a la marca como cualquier signo o combinacion de
signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra,
estableciéndose asi la capacidad distintiva como el requisito basico que debe cumplir para ser

objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distincion de unos
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productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que

se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registracion o no de una

marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...,) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de
otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios
sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda
apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...,).” Voto N0.93-2005 de las diez horas

cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de
realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrinsecos y extrinsecos) de la solicitud
del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de
irregistrablilidad que se establecen en los articulos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo
anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de
que se trata, y que este no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusién a los
consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad
Industrial al rechazar la inscripcion de la solicitud de la marca de comercio “FRESH-O-
FREEZ (DISENO)”, pero por nuestras razones con base en el articulo 7° incisos d) y g) y no
por el inciso j) de ese articulo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de las

siguientes consideraciones:

La marca propuesta “FRESH-O-FREEZ (DISENO)”, en clase 29: “Frutas, verduras
congeladas.”, y en clase 32: “Bebidas a base de frutas.”, al realizar su valoracion, es claro

que la propuesta empleada nos refiere a dos conceptos; la palabra “fresh” que traducida al
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espafol significa “fresco” y el término “freez” que es de fantasia, por cuanto no tiene un
significado especifico. Sin embargo, el empleo de la frase empleada “fresh (fresco)” le
proporciona una caracteristica particular a los productos que se pretenden proteger, de que los
mismos son frescos y de esa misma manera sera percibido por los consumidores, quienes

tendran la expectativa de que los productos que se comercializan tienen esa cualidad.

En este sentido, a diferencia de lo que estima el recurrente el empleo de dicho término si le
proporciona una caracteristica particular a los productos, sea, de que se encuentran ““frescos”
de la cual no podria darse certeza por medio de un registro marcario, en virtud de encontrarnos
efectivamente ante un producto preservado indistintamente del método de tratamiento
empleado. Situacion la cual conlleva a que la propuesta se encuentra carente de actitud
distintiva siendo ello una causal de inadmisibilidad contemplada en nuestra legislacion

marcaria.

Por otra parte, si bien es cierto la frase empleada “freez” constituye dentro de la propuesta un
término de fantasia, este no se puede considerar de manera aislada como el elemento que le
proporcione el grado de distintividad necesario al signo propuesto para poder coexistir
registralmente, siendo que como se indicé lineas arriba el uso de la palabra fresh (fresco) le
proporciona una caracteristica particular a los productos, por lo que la objecion al registro
continua persistiendo y en consecuencia se torna irregistrable conforme lo dispone el articulo

7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas, por ende irregistrable por razones intrinsecas.

En cuanto a los extremos sefialados por el recurrente de que los productos que se pretenden
comercializar se encuentran sometidos al proceso IQF y por ello no le es de aplicacion el
articulo 7 inciso j) de la Ley de rito. Debemos sefialar, que ello no es procedente dado que el
analisis que debe realizar el operador juridico, es acorde al marco de calificacion registral, por
ende, a lo que dispone nuestra legislacion marcaria en lo atinente a los requisitos que debe

cumplir un signo marcario para poder obtener proteccion registral y no como lo pretende
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hacer ver el recurrente respecto de procedimientos propios de la actividad industrial, en cuanto

a los mecanismos de preservacion y conservacion de los productos.

Aunado a ello, es de merito indicar que la funcion calificadora del Registrador es la puesta en
ejecucion del principio de legalidad, segun los articulos 11 de la Ley General de la

Administracion Publica y 11 de la Constitucion Politica, que a la letra indican.

“La Administracion Publica actuard sometida al ordenamiento juridico y
solo podra realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios publicos que

)

autorice dicho ordenamiento, segun la escala jerdrquica de sus fuentes...’

Es decir que el Registrador actuara en estricto resguardo de la finalidad para la cual esta
destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, segin lo antes descrito del
articulo primero de la Ley de Marcas; y por medio de la verificacion de los requerimientos de
forma y fondo establecidos al efecto. Requerimiento, que como se ha determinado en el

presente estudio no cumple el signo propuesto, operando asi su denegatoria.

Finalmente, respecto de la prueba apuntada en el presente escrito de agravios la cual nos
refiere a las paginas de internet a efectos de corroborar la existencia de los productos bajo este
sistema de procedimientos IQP, debemos indicar que la misma no se entra a conocer por parte
de este Tribunal, en virtud de que ello no es parte de la calificacion registral que debe hacer el
operador juridico conforme los requisitos de admisibilidad contemplados en los articulos 7 y 8
de la Ley de Marcas, sino, que atinente a la actividad industrial y en razén de ello se rechazan

sus manifestaciones en este sentido.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden,
concuerda este Tribunal con el criterio dado por él a quo, y en este sentido lo procedente es
declarar SIN LUGAR el recurso de apelacion presentado por el Licenciado Ricardo Badilla

Reyes, apoderado especial de la empresa GLOBAL PARTNERS S.A, contra de la resolucion
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dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con
cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma en

todos sus extremos.

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, N° 8039, del 12 de
octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.
35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009,
se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara
sin lugar el Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Ricardo Badilla Reyes,
apoderado especial de la empresa GLOBAL PARTNERS S.A, contra de la resolucién
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con
cincuenta y ocho segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma para
que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “FRESH-O-FREEZ
(DISENO)” en las clases 29 y 32 internacional. 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.

Norma Urefa Boza

Roberto Arguedas Pérez. llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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