TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0415-TRA-PI

Oposicion a solicitud de inscripcion de la marca de fabrica “PINTO PACK GALLO
PINTO” (DISENO)

CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS (GRUPO ESTRELLA S.A.), Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8854-06)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1106-2013

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

con cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil trece.

Recursos de apelacion interpuestos por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad numero uno- trescientos treinta y cinco-
setecientos noventa y cuatro, en su condicion de Apoderado Especial de la empresa
CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A., (actualmente denominada GRUPO
ESTRELLA S.A)) sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina; y por el
Licenciado Virgilio Alberto Calvo Flores, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula
de identidad numero uno-setecientos diecisiete- ciento sesenta y seis, en su condicion de
Apoderado Generalisimo de la sociedad CORPORACION ARROCERA COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA, cédula juridica tres- ciento uno- cuarenta y seis mil ochocientos
ochenta y cuatro, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las nueve horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del veintisiete de enero

del dos mil nueve.
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RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de
Setiembre del 2016, el Licenciado Virgilio Alberto Calvo Flores, de calidades y condicién
antes dichas, solicitd la inscripcion de la marca de fabrica “PINTO PACK GALLO”
(DISENO) en clase 30 de la clasificacion internacional, para proteger y distinguir: “mezcla de

arroz y frijoles para preparar gallo pinto .

Il. Que los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial “La Gaceta” y
mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los dias 14 y 27 de
Setiembre del 2007, se opusieron los Licenciados Vargas Valenzuela representando a
CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A. y Peralta Volio representando a
ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPANiA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES, en contra de la referida solicitud de inscripcion marcaria.

I11. Que por resolucion de las nueve horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete
segundos del veintisiete de enero del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial
resolvio “declarar con lugar las [sic] oposicion interpuesta por el apoderado de
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'’S Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES, contra la solicitud de inscripcion del distintivo “PINTO PACK GALLO
PINTO (DISENO)”en clase 30 internacional, presentada por VIRGILIO A.CALVO
FLORES, en representacion de CORPORACION ARROCERA COSTA RICA, S.A,, la cual
se_deniega. En lo que respecta a la oposicion planteada por el apoderado de la empresa
CORPORACION GENRERAL [sic] DE ALIMENTOS, considera este Registro que no
reviste semejanza alguna que pueda causar confusion en el pablico consumidor, por lo que la

misma se rechaza.’’

IV. Que el 23 de Febrero de 2009 el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representacion
de CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS, plante6 recurso de apelacion en contra
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de la resolucion final antes indicada; siendo que fue admitida para ante este Tribunal.

V. Que el 25 de Febrero del 2009 también el Licenciado VIRGILIO A.CALVO FLORES,
en representacion de CORPORACION ARROCERA COSTA RICA, S.A., planted recurso
de revocatoria con apelacion en subsidio en contra de la resolucién final antes indicada; siendo

que la revocatoria fue declarada sin lugar y la apelacion admitida conoce este Tribunal.

V1. Que el 2 de Junio de 2009 el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representacion de
CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS, desisti6 formalmente de la apelacion
presentada contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y mediante el
Voto 763-2009 de las ocho horas con treinta minutos del trece de julio del dos mil nueve, de

este Tribunal fue admitido dicho desistimiento.

VII1. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no se
observan 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 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el
presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no

probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial, en la resolucion impugnada consideré que la marca solicitada “PINTO PACK
GALLO” (DISENO) contraviene los incisos c) y g) del articulo 7 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, al ser una designacion comdn o usual del producto que protege,
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siendo genérico y no distintivo, por lo que debe acogerse la oposicion presentada en ese
sentido por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPANIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES.

Por su parte, la representacion de la CORPORACION ARROCERA COSTA RICA, S.A,,
manifiesta que la resolucion del Registro unicamente se limita a rechazar la marca solicitada
estimando las palabras “gallo pinto”, obviando el debido analisis de la marca tal y como se
solicitd inscribir sea “PINTO PACK GALLO PINTO”, que definitivamente contiene los
elementos diferenciadores necesarios y requeridos para proceder con su inscripcién, de tal
forma que no es valido afirmar que se trata de inscribir el término genérico de “GALLO
PINTO”, como con ligereza se afirma en la resolucion impugnada, debiendo hacer su analisis

en conjunto y no en forma aislada y subjetiva como se hizo en el presente asunto.

Continta diciendo la recurrente que la marca de su representada es un disefio correspondiente
a un empague de yute conteniendo mezcla de arroz y frijoles, consignandose en la parte
superior “Tradicional Costarrican Dish”, seguido de las palabras gallo pinto con un dibujo de
una bolsa de arroz, otro de frijoles y una botella, seguido de las palabras imperio Premium, de
forma tal que la inscripcion del disefio solicitado no puede ser analizado separadamente como
en forma subjetiva se ha tratado en la resolucion impugnada, reiterando que Unicamente se ha
tomado en cuenta para los efectos que interesan el analisis de “Gallo Pinto”, sin tomar en
consideracion los restantes elementos contenidos en la marca solicitada, por lo que en
consecuencia insta a revocar la resolucion recurrida y se ordene continuar con los tramites

correspondientes dirigidos a la inscripcidn de la marca aqui relacionada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de
la Propiedad Industrial, en el sentido que se debe rechazar la inscripcion de la marca “PINTO
PACK GALLO PINTO” (DISENO), para proteger y distinguir: “mezcla de arroz y frijoles

para preparar gallo pinto”, por cuanto contiene elementos de uso comln y carece de
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capacidad distintiva intrinseca, aspectos que regulan los incisos c) y g) del articulo 7 de la Ley

de Marcas, por las razones que a continuacién se expondran.

Debemos indicar que la marca propuesta va dirigida a un distintivo clasificado como una
marca mixta, donde sobresale los términos “GALLO PINTO”, que corresponde al producto

que se pretende proteger.

En un primer escenario, si bien la marca propuesta es “PINTO PACK?™, que traducido al
idioma espafiol significa “PAQUETE PINTO”, esta denominacion carece de un elemento
adicional que la diferencie de otros en el mercado, ain y cuando el registro solo se solicite
para proteger “mezcla de arroz y frijoles para preparar gallo pinto”, tal como lo establece el

numeral 7 parrafo final.

El término “PINTO” es de uso popular que se utiliza en forma reducida o abreviada para
denominar el platillo tipico costarricense llamado por el consumidor como “Gallo Pinto”. Bajo
ese conocimiento, la palabra “Pinto” es definida por la Real Academia Espafiola como
“1. m. C. Rica. Comida hecha a base de arroz y frijoles revueltos y fritos sobrantes del dia
anterior, que normalmente se come a la hora del desayuno. ” De esta forma, se ubican dentro
de la prohibicion que establece el articulo 7 inciso ¢) “Marcas Inadmisibles por razones
intrinsecas. (...) Exclusivamente un signo o una indicacion 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.

Los términos que son utilizados en el lenguaje y que son de uso comin y genérico, no son
apropiables por parte de un particular, porque ello va en detrimento de la competencia leal
entre los comerciantes y la posible confusion que se le pueda trasmitir al consumidor.
Recordemos que los signos distintivos constituyen el vehiculo que trasmite al consumidor lo

que significa tanto, en el comercio como en la mente del consumidor. La denominacién
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“PINTO PACK”, compuesto por el vocablo “PINTO” que es el producto a proteger, que COMO
se indico no es susceptible de proteccion, al realizar el analisis conforme al articulo de cita,
quedaria solamente “PACK?”, vocablo que no aporta ninguna distintividad respecto al producto
en el comercio. No es por ser una comida tipica lo que hace que el signo no se pueda
inscribirse; claro que se puede pedir tal registracion, siempre y cuando exista un elemento que

a esa denominacion le otorgue distintividad.

El citado articulo 7 parrafo final de la referida ley, indica: “Cuando la marca consista en una
etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre

de un producto o servicio, el registro solo sera acordado para este producto o servicio”.

Conforme a la cita trascrita, se puede decir que el signo propuesto corresponde a una etiqueta.
Hasta ahi todo va bien. El problema es que la denominacion no contiene ese elemento que le
de la distintividad requerida para que sea registrable. Si la denominacion fuera por ejemplo
“PINTO PACK MARIA” para proteger gallo pinto, en donde el término “Maria” seria el
distintivo que hace que ese paquete de gallo pinto no se confunda con otro paquete de gallo
pinto de otra marca que se expenda en el mercado, el signo se podria inscribir. De tal forma
que al titular de la marca hipotética propuesta, lo que le queda protegido en forma exclusiva es
“Maria”, porque el resto de elementos corresponde a vocablos que pueden ser utilizados por
los diferentes comerciantes dentro del mercado, tal como se indicé con la cita del inciso c) del

articulo 7 de la Ley de rito.

Estos términos que son utilizados en el lenguaje y que son de uso comdn y genérico, no son
apropiables por parte de un particular, porque ello va en detrimento de la competencia leal
entre los comerciantes y la posible confusion que se le pueda trasmitir al consumidor.
Recordemos que los signos distintivos constituyen el vehiculo que trasmite al consumidor lo

que ese signo significa tanto, en el comercio como en la mente del consumidor.

Bajo un segundo escenario es el analisis de el signo propuesta a la luz del articulo 28 de la ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, el que indica: “Cuando la marca consista en una
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etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion no se extendera a

los elementos contenidos en ella que sean de uso comun o necesario en el comercio .

Si se observa, la marca propuesta corresponde a un conjunto de elementos, el problema es que
todos esos elementos, son de uso comun o necesario en el comercio, y el vocablo “PACK” no

le agrega ninguna diferenciacion. En este sentido también hay falta de distintividad.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relacion con los
productos que se pretenden distinguir, carece de caracter distintivo, no posee la capacidad de
diferenciar dichos productos en el mercado, en relacién con otros de la misma clase ofrecidos
por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso
interpuesto, la disposicion contenida en el articulo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484
de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podréa ser rehusada

cuando esté desprovista de todo caracter distintivo.

Por tal razén, el signo que se solicita, debe tener la caracteristica de ser distintiva, es decir, por
si mismo debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la
competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la
recurrente no pueden ser acogidas como fundamento para acceder a la inscripcién solicitada,
toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de

proteccion registral, debiendo confirmarse la resolucion apelada.

Asimismo debe aclarar este Tribunal que no se entra a conocer de la apelacién presentada
inicialmente por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representacion de
CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A., en virtud de que la misma fue

desestimada mediante escrito presentado ante este Tribunal.
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CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por
no existir ulterior recurso contra esta resolucién, 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto
de 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 Virgilio Alberto Calvo
Flores, en representacion de la empresa CORPORACION ARROCERA COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA. en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las nueve horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del
veintisiete de enero del dos mil nueve, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la
marca “PINTO PACK GALLO PINTO” (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.-

Norma Urena Boza

Zayda Alvarado Miranda Oscar Rodriguez Sanchez

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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Inscripcion de la marca

-TE. Oposicién a la inscripcion de la marca
-TE. Solicitud de inscripcion de la marca
-TG. Marcas y signos distintivos
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