TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0402-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA SONORA
“PIZZAIPIZZAI"

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-3939)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0490-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las diez horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil

veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la senora
Maria Vargas Uribe, abogada, vecina de San Jose, portadora de la
cedula de identidad: 1-0785-0618, en su condicion de apoderada
especial de la compania LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.,
sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de
Michigan, Estados Unidos de America, domiciliada en Fox Office
Centre, 2211 Woodward Avenue, Ciudad de Detroit, Estado de
Michigan 48201-3400, Estados Unidos de América, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

08:43:24 horas del 8 de agosto de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeno
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La senora Maria Vargas
Uribe, en su condicion de apoderada especial de la compania LITTLE
CAESAR ENTERPRISES, INC., presento solicitud de inscripcion de la
marca de sonora: "PIZZAIPIZZA!", la cual senala que es una marca
sonora compuesta por la palabra pizza repetida en forma continua y
simultdnea en dos ocasiones; para proteger y distinguir en clase 30
internacional: cafe, te, cocoa, azlicar, arroz, tapioca, sagu, suceddneos
de café, harinas y preparaciones hechas a partir de cereales, pan,
pasteleria y confiteria, pizza, pasta, masa para hornear pizza,
emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de
panaderia, queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes,
barquillos (wafles), donas/rosquillas, alimentos preparados; helados,
miel, melaza, levadura, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre,
salsas (excepto aderezos para ensaladas), salsa y salsas para untar
(dip), condimentos, helados cremosos. En clase 43 internacional:
servicios de restauracion (alimentacion), servicios de cafeteria,
servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de
preparacion de alimentos y bebidas para consumo fuera de las
instalaciones; servicios de preparacion de comidas (catering) para la

provision de alimentos y bebidas.

Mediante resolucion dictada a las 08:43:24 horas del 8 de agosto de
2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazo la marca
solicitada, por considerar que resulta inadmisible al considerar que
consiste en un signo compuesto por elementos descriptivos, genericos
y de uso comun y enganosos en relacion con los productos y servicios

que pretende proteger, y no cuenta con la distintividad requerida para
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su debida inscripcion, de conformidad con el articulo 7 incisos c¢), d),

g) v j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Intelectual, la sefora Maria Vargas Uribe, en la condicion
indicada, interpuso recurso de apelacion, expresando como agravios

lo siguiente:

1. En la resolucion se hace un andlisis marcario equiparandolo a una
marca denominativa, cuando se trata de una marca sonorda,
desvirtudndose asi la esencia de lo que se desea proteger con la

marca solicitada.

2. El registrador en la resolucion final reconoce que la marca es
notoria, con fundamento en la resolucion del Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual, sin embargo, después argumenta que no existe
un elemento de peso para comprobar lo reconocido por ese mismo
Registro. Basta con observar los documentos aportados, para
determinar esa notoriedad declarada, por lo que el Registro infringe la

norma 6 bis del Convenio de Paris.

3. Para comprobar la notoriedad de la marca, indica que se aporta
decision expedida por la Direccion Divisional de Marcas, subdireccion
divisional de Coordinacion Departamental del Instituto Mexicano,
mediante copia certificada, debidamente firmada por el Coordinador
Departamental de Archivo de Marcas y apostillada. (visible a folios 17

a 24 del legajo digital de apelacion)

4. Su representada busca proteger la forma distintiva y original del

sonido que se produce de manera armoniosad, con entonacion especial
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de la hora de pronunciar una palabra que se repite dos veces, y no el
concepto de la palabra en si, como erroneamente lo analizo la Oficina
de Marcas. Debe tomarse en consideracion que se trata de una marca
sonora (fonema) que emite el sonido "PIZZA PIZZA" de una manera

caracteristica y distintiva.

5. Esta marca sonora se ha venido utilizando a través del tiempo en
Costa Rica, para distintos tipos de publicidad en relacidon con los

productos que ofrece LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro

derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. De la documentacion
aportada no se comprueba el dicho de la empresa apelante, respecto
a que haya una declaratoria de notoriedad explicita respecto del signo

solicitado en los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. SOBRE EL 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 sed necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el
Registro de la Propiedad Intelectual dicto resolucion denegatoria de la
solicitud de inscripcion de la marca sonora “PIZZAIPIZZA!”, para
proteger y distinguir en clase 30 internacional: cafe, te, cocoa, azucar,
arroz, tapioca, sagu, suceddneos de café, harinas y preparaciones

hechas a partir de cereales, pan, pasteleria y confiteria, pizza, pasta,
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Mmasa para hornear pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos,
refrigerios, productos de panaderia, queques, panecillos tipo biscuits,
pasteles, tartas, flanes, barquillos (wafles), donas/rosquillas,
alimentos preparados; helados, miel, melaza, levadura, polvo para
hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aderezos para
ensaladas), salsa y salsas para untar (dip), condimentos, helados
cremosos. En clase 43 internacional: servicios de restauracion
(alimentacion), servicios de cafeteria, servicios de cantina, servicios de
bares con bocas, servicios de preparacion de alimentos y bebidas para
consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparacion de
comidas (catering) para la provision de alimentos y bebidas; al
considerar que el signo propuesto es inadmisible con razones

intrinsecas.

Con el fin de realizar el andlisis correspondiente se recurre al articulo
2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de
enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la

marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o0 servicios de una persona de los de otra, por
considerarse éstos 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 la distintividad requerida, se
debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrinsecos y
extrinsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de

comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que
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impiden su registro establecidas en los articulos 7y 8 de la citada Ley

de marcas.

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la
relacion existente entre la marca y el producto o servicio que se
pretende proteger. Estos motivos intrinsecos, que impiden el registro
marcario se encuentran contenidos en el articulo 7 de la Ley de

marcas, el cual senala en lo que nos interesa:

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

[...]

c) Exclusivamente un sigho 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.

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.

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engafo o confusion sobre la procedencia
geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades,
la aptitud para elempleo o el consumo, la cantidad o alguna otra

caracteristica del producto o servicio de que se trata.
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En el caso en concreto la autoridad registral, resolvio que el signo se
encuentra compuesto por elementos descriptivos, genericos y de uso
comun y enganosos en relacion con los productos y servicios que
pretende proteger, y no cuenta con la distintividad requerida para su
debida inscripcidén, de conformidad con el articulo 7 incisos ¢), d), g) y

j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Con respecto a los signos formados por terminos genéricos, el Manual
Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises Centroamericanos y La Republica

Dominicana (pdgina 56), sefala lo siguiente:

Los sighos genericos son aquellos que se limitan a designar los
productos y servicios que pretenden distinguir, o que designan
el género, categoria o especie de dichos productos o servicios.
Se incluye ademds dentro de esta prohibicion de registro a los
vocablos que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial
se utilizan para designar a los productos o servicios que se
pretenden distinguir.

Del mismo modo, bajo este supuesto se encuentran los signos
conformados por el nombre tecnico o cientifico de los productos
O servicios respecto de los cuales se pretende utilizar el signo

solicitado.

Los signos descriptivos son aquellos que trasmiten directamente las
caracteristicas o propiedades de los productos o servicios que se
pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el proceso O7-1P-2019 del 12 de mayo del
2020, manifesto:
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Los signos descriptivos son aquellos que informan
exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los
productos, tales como su calidad, cantidad, funciones,
ingredientes, tamano, valor, destino, etc. La denominacion
descriptiva responde a la formulacion de la pregunta écomo es?
en relacion con el producto o servicio por el cual se indaga, y
dicha pregunta se contesta con la expresion adecuada a sus

caracteristicas, cualidades o propiedades segun se trate.

En cuanto a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o
servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a
otras, y ademds contribuye a que el consumidor pueda distinguirla
eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el
mercado, evitando asi que se pueda presentarse alguna confusion al
respecto. En relacion con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha

indicado:

La distintividod puede analizarse desde dos planos diversos:
como requisito intrinseco o extrinseco. Como requisito
intrinseco, implica que el signo en si mismo considerado, ha de
poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente
a otros. Asi, no poseerd distintividad cuando presente una
estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal
puede individualizar aquello que no resulte recordable para el
publico consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco
existird distintividad intrinseca cuando el signo se confunda con

la propia designacion del producto o sus cualidades, es decir,

cuando sea genérico, descriptivo o de uso comun [...] (Chijane
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Diego, Derecho de Marcas, 2007, pdags. 29 y 30).

Con la prohibicion de registro de signos enganoso, al que hace
referencia dicho inciso j), se busca evitar el registro de signos
susceptibles de causar engano en el consumidor. Sobre este
particular el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el

Proceso 59-1P-2019, indico:

El engano se produce cuando un signo provoca en la mente del
consumidor una distorsion de la realidad acerca de la naturaleza
del bien o servicio, sus caracteristicas, su procedencia, su modo
de fabricacion, la aptitud para su empleo y otras informaciones

gue induzcan al publico a error.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina que la marca sonora
“PIZZAIPIZZA!”, es efectivamente inadmisible por motivos
intrinsecos, tal y como lo resolvio el registro, para los productos

solicitados en clase 30 internacional.

Con relacion a la otra clase solicitada y que corresponde a una marca
de servicios, se concluye que la marca propuesta resulta evocativa.
Bajo esta conceptualizacion este Tribunal autoriza su inscripcion para
el siguiente listado de servicios en clase 43 internacional: servicios de
restauracion (alimentacién), servicios de cafeteria, servicios de
cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparacion de
alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones;
servicios de preparacidon de comidas (catering) para la provision de

alimentos y bebidas.
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Asi las cosas, el uso de esta marca sonorad, y por su contraposicion
con los servicios que pretende proteger y distinguir, no tiene un
cardcter enganoso o descriptivo, ni es de uso comun, sino Mmds bien,
un uso evocativo permitido por nuestro régimen marcario, razén por
la cual el signo propuesto goza de la distintividad necesaria y
requerida por ley para lograr su inscripcion registral para la totalidad
de los servicios solicitados en la clase 43 de la nomenclatura

internacional.

En cuanto a los agravios, la apelante senala que el Registro hace un
analisis marcario equiparando su marca con una denominativa, lo
cual desvirtua la esencia de la marca sonora. Al respecto, este 6rgano
de alzada es del criterio de que, si bien se estd en presencia de una
marca no tradicional, aun asi,se deben cumplir con los
requerimientos de registrabilidad senalados en Lla legislacion
marcaria, el examen no es diferente, tal y como Lo quiere hacer ver el
recurrente. En este tipo de signos se debe cumplir con una asociacion
entre el sonido y el producto o servicio que se desea proteger vy
distinguir, en donde el sonido que se pretende registrar debe tener
cardcter distintivo y serdiferente para queel oido delconsumidor

pueda percibirlo y distinguirlo en el mercado.

Con relacion, a la notoriedad alegada por el apelante, no es un hecho
que se pueda comprobar con la documentacion aportada tanto en el
expediente administrativo, como en el legajo digital de apelacion. La
decision expedida por la Direccion Divisional de Marcas, subdireccion
divisional de Coordinacion Departamental del Instituto Mexicano
(visible a folios 17 a 24 del legajo digital de apelacién), no corresponde

a una declaratoria de notoriedad sobre el signo objeto de este andlisis.
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Ademds, la notoriedad no es una categoria que permita el registro per
se, ya que el signo propuesto debe adaptarse a los requerimientos de
la legislacion costarricense, y el mero hecho de que, en otra
jurisdiccion, la marca sea notoria, no impone su registro en Costa

Rica.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se concluye que:
1. La marca solicitada es inadmisible por motivos intrinsecos conforme
al articulo 7 inciso ¢), d) g) v j), de la Ley de marcas, para los productos
solicitados en la clase 30 internacional. 2. Se autoriza el registro de
la marca sonora “PIZZAIPIZZA!”, por ser evocativa para los servicios
en clase 43 internacional: servicios de restauracion (alimentacidon),
servicios de cafeteria, servicios de cantina, servicios de bares con
bocas, servicios de preparacion de alimentos y bebidas para consumo
fuera de las instalaciones; servicios de preparacion de comidas
(catering) para la provision de alimentos y bebidas; si otro motivo

diferente al aqui analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara
parcialmente con lugar el recurso de apelacion interpuesto por la
sefora Maria Vargas Uribe, en su condicion de apoderada especial de
la compania LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
08:43:24 horas del 8 de agosto de 2023, la que en este acto se
revoca parcialmente. Debido a ello se debe ordenar en su lugar, la
continuacion del trdmite correspondiente para los servicios solicitados

en clase 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al
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examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este

caso, 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 el articulo 42 del Reglamento

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa

constancia y copia de esta resolucion que se dejard en los registros

que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha v hora: 08/03/2024 03:05 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/03/2024 09:07 AM

Oscar Rodriguez Sdnchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/03/2024 10:15 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

amag/KB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signhos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial

Firmado digitalmente por )
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:25 PM

Leonardo Villavicencio Cedeno

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:41 PM

Guadalupe Ortiz Mora

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55
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