TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0375-TRA-PI

Solicitud de inscripcion del nombre comercial: “FRUTILIGHT (DISENO)”
FRUTILIGHT S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1602-2013)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1082-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cuarenta y

cinco minutos del veintidds de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Ricardo Cordero Baltodano, abogado,
vecino de San José, con cédula de identidad nimero 1-1010-0904, en su condicion de apoderado
especial de la empresa FRUTILIGHT S.A, en contra de la resolucion dictada por el Registro de
la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos con cincuenta y siete segundos del

veintitrés de abril de dos mil trece.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia
22 de febrero de 2013, el Licenciado Ricardo Cordero Baltodano, en autos conocido y en su
condicion de apoderado especial de la empresa FRUTILIGHT S.A, solicito el registro de la
marca de productos “FRUTILIGHT (DISENO)”
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En clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “Jugos y concentrados asépticos de

frutas tropicales.”

SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las diez horas, veinte minutos con cincuenta y
siete segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial

resolvié: “(...,) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. (...,).”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el
representante de la empresa FRUTILIGHT S.A, interpuso para el dia 29 de abril de 2013,

recurso de revocatoria con apelacion en subsidio contra la resolucion final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las diez horas,
cincuenta y seis minutos con veinticinco segundos del trece de mayo de dos mil trece, resolvio;
“(...,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...,)”, y mediante el auto de las once
horas, cero minutos con veinticinco segundos del trece de mayo de los corrientes, dispuso:

“(...,) Admitir el Recurso de Apelacion ante el Tribunal Registral Administrativo, (...,).”
QUINTO. Que a la substanciaciéon del recurso presentado se le ha dado el tramite que le
corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber
provocado la indefensidén de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta
resolucion fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con
el Organo Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
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hechos con este caracter para el dictado de la presente resolucion.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos con este caracter para el dictado de la presente resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,
resolvié rechazar la inscripcién de la solicitud presentada al ser inadmisible por razones
intrinsecas, debido a que estas podrian inducir a error al consumidor medio con relacion a los
productos que pretende proteger, por lo que se observa que la marca propuesta no es susceptible
de proteccion registral en virtud de que trasgrede lo dispuesto en el articulo 7 inciso j) de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos. (en adelante, Ley de Marcas)

Por su parte, el representante de la empresa FRUTILIGHT S.A, dentro de sus agravios en
términos generales manifestd, que la marca propuesta por su representada debio ser analizada en
su conjunto como un todo, y no de manera aislada. EI nombre de la marca es una sola palabra, al
ser un nombre de fantasia, tal como se inscribié como sociedad. Ademas la marca tiene un logo,
por lo que solamente el nombre por si solo no representa la marca cuya inscripcién se solicita,
sino que ambos conforman un todo. En adicion a ello, se debe observar que el logo es muy
original, llamativo y de ninguna forma guarda similitud con ningdn logo en el mercado. Que los
productos que se pretenden proteger corresponden a “jugos y concentrados asépticos de frutas
tropicales”, por lo que nada tiene que ver con productos “light” o “livianos”, como lo ha
indicado el Registro. Hacemos constar que la palabra “light” también tiene como traduccion al
espanol los términos “luz, lampara” y tampoco tiene relevancia alguna con lo que se pretende
proteger. La parte recurrente incorpora como sustento de sus manifestaciones los siguientes
pronunciamientos dictados por este Organo de alzada, mediante el Voto 003-2006, VVoto 233-
2005 del 30 de septiembre de 2005, VVoto 008-2005. Por lo anterior, solicita la reconsideracion
del criterio utilizado en primera instancia para llevar a cabo el analisis y estudio de fondo, y se

proceda a seguir en adelante con el proceso emitiendo el edicto respectivo.

VOTO N°1082-2013 Pagina 3



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EI presente caso, es preciso iniciar sefialando que tal y como

se desprende de la denominacién propuesta , resaltan dos colores
verde y amarillo donde el termino FRUTILIGHT es fragmentado y diferenciado en su parte
denominativa por ambos colores, lo que permite impregnar en la mente del consumidor que se
trata de dos términos FRUTI y LIGHT, maxime que cada uno de ellos estan escritos en el
color adjunto, asi FRUTI en amarilloy LIGHT en verde, lo cual resalta aln méas que se tratan

de un signo compuesto de dos palabras y un disefio.

Argumenta el solicitante en su escrito inicial que su signo estd formado por un nombre de
fantasia, no obstante, por el andlisis anterior es dificil considerar esa condicion pues
ideol6gicamente posiciona al observador en dos concepto. La palabra FRUTI hace referencia
a fruta, la cual evidentemente no lleva a contencién en cuanto a su significado, por el contexto
en que es utilizaday LIGHT, sobre el cual difiere el recurrente con la interpretacion que le dio
el Registro A Quo .

La Lengua de la Real Academia, version 2005, consultada en la pagina Word References.com
define a este término como “ adj. [Alimento] que tiene menos calorias que los deméas de su
especie, Dicho de una bebida o de un alimento elaborado: Con menos calorias de las
habituales” . Ahora bien, si la ubicamos dentro del contexto de la clase que se solicita como se
indico con la palabra fruti, no queda duda que este es el que se apega a la realidad de la marca

que se pretende registrar.

Respecto a que también tiene el significado de “ luz o lampara” , dicho por el recurrente, cabe
sefialar que efectivamente tiene esa otra connotacién, lo que permite afirmar que no estamos
ante un término de fantasia como lo asegura el representante de la Empresa, pues el consumidor
la valora y la percibe en el &mbito en que la ofrecen como fruta liviana, pues debe recordarse

que el consumidor medio, que sefiala la ley, no es una persona sin capacidad para razonar o
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entender lo que le ofrece el mercado y light es una palabra que unida algin alimento impregna

en la mente de este que estd ante un producto liviano, es decir, que tiene menos calorias.

Visto asi, corresponde determinar si la propuesta incurre en algunas de las condiciones de

inadmisibilidad que contempla la Ley de Marcas.

Estima este Tribunal, que el signo solicitado en los términos planteados se sitita en la
descripcion de caracteristicas.

La doctrina, a las marcas descriptivas, las define asi:

“(...) la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del
producto o servicio distinguido (procedencia geografica, naturaleza, calidad, etc.)(...)”
(Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2011, de Comentarios a la Ley 17/2001,
de Marcas, Civitas, Madrid, 1*® edicion, 2002, p. 215).

Asi se tiene que, ante la forma en que fue disefiada la marca le esta otorgando a los productos
que se pretenden proteger y distinguir, sean estos alimenticios, una cualidad, la de ser liviano,
lo cual la convierte en meramente descriptiva incurriendo en la causal de rechazo de registro
contenida en el inciso d) del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No.
7978:

“Articulo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas

No podra ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los
siguientes:

(...)

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. (...)”
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Por ende, la marca “FRUTILIGHT (DISENO)”, tan solo describe una caracteristica de los
productos, sin que el signo aporte ningun otro elemento que le otorgue aptitud distintiva. Ni la
tipografia utilizada ni el disefio del logotipo, aportan mayores elementos que hagan que la
descripcion contenida en el signo pase a un segundo plano, ésta caracterizacion de los productos
es el unico elemento cognoscible y aprehensible por parte del consumidor al exponerse al signo,
sin que éste pueda llegar a cumplir con las funciones de hacer distinguir el origen empresarial
del producto o diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que la connotacion de los términos que componen la marca
hace que la misma sea atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que
apreciada en su conjunto y en conexion con los productos, resulta clara la idea que el signo

causa en la mente del consumidor.

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro
marcario permite que en la construccion del signo propuesto sean utilizadas palabras o simbolos
que describan caracteristicas del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son
antecedentes de la presente resolucion los Votos dictados por este Tribunal bajo los nimeros
678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros.

Comunmente se encuentran casos donde proponen el caso de uso de elementos descriptivos de
caracteristicas, cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos, en éstas por
lo general se utilizan ya sean elementos genéricos, como el nombre del producto, asi como
descripciones de caracteristicas, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo
compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares
de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la
forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de como se publicitan
los productos o servicios, de como es en general percibido el producto o servicio en el mercado

maés alla de la mera marca, ademas permite la identificacion de los elementos no funcionales de
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apariencia, como el disefio general, el empaque, el color, etc., no obstante, este no es el caso.

Asi, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la
prohibicion intrinseca de consistir en un signo conformado Unica y exclusivamente por una
descripcion de caracteristicas, sancionado en el inciso d) del articulo 7 de la Ley de Marcas
antes transcrito. Por ende, no comparte este Tribunal las consideraciones efectuadas por el a
quo, al aplicar el articulo 7 inciso j) pues, la marca esta solicitada para frutas y el otorgarle la

cualidad de liviana, la sitla méas que engafiosa en descriptiva.

Sobre los antecedentes jurisprudenciales traidos a colacion en su fundamentacion por el
recurrente, se debe sefialar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al
marco de calificacion registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guias
mas no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administracion

Registral.

Asi, no encontrandose en la construccion del signo algin otro elemento que le otorgue aptitud
distintiva mas alld de la mera descripcién de caracteristicas, ha de impedirsele acceder al

registro tal y como se solicita.

De conformidad con las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas encuentra este
Tribunal que el signo “FRUTILIGHT (DISENO)”, no puede constituirse en una marca
registrada, por ser descriptiva de caracteristicas respecto de los productos que pretende proteger
y distinguir asi como carecer de aptitud distintiva. Por ende, considera este Tribunal que lo
procedente es declarar sin lugar por las razones dadas el recurso de apelacién interpuesto por el
Licenciado Ricardo Cordero Baltodano, en su condicion de Apoderado Generalisimo sin
limite de suma de la empresa de FRUTILIGHT SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la

resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos con
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cincuenta y siete segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, la que en este acto se

confirma.

QUINTO. 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

del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin
lugar por nuestras razones, el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Ricardo
Cordero Baltodano, en su condicion de Apoderado Generalisimo sin limite de suma de la
empresa de FRUTILIGHT SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos con cincuenta y siete
segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, 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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