TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0321-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca “PURA VIDA (DISENO)”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 493-2014)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO N°827-2014

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

cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado,
vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en su calidad de apoderado especial de
la empresa GLORIA, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de
Per(, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez
horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintiocho de marzo de dos mil

catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de
enero de 2014, el Licenciado Mark Beckford Douglas, en la condicion indicada, solicitd el
registro de la marca de fabrica y comercio “PURA VIDA (DISENO)”, en Clase 29 de la
clasificacion internacional, para distinguir y proteger “Carne, pescado, carne de ave y carne de
caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lacteos, aceites y

grasas comestibles.” Con el siguiente disefio:
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SEGUNDO. Mediante resolucion de las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y seis
segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial

rechazo de plano la inscripcion solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en la representacion
indicada presentd recurso de apelacion contra la resolucion referida y en vista de que el mismo

fue admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 indefensién 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 cont6 con el Organo Colegiado del 12 de mayo
del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este
Tribunal tiene como hechos con tal caracter el siguiente:

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

a) “PURA VIDA” bajo registro No. 128075, vigente desde el 11 de setiembre de 2001 y hasta el
11 de setiembre de 2021, para proteger y distinguir “Jaleas y mermeladas elaboradas a base de
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café y banano” en Clase 29 Internacional a favor de ALVARO MAURICIO ALPIZAR
ANTILLON, (folios 52 y 53).

b) “PURA VIDA” bajo registro No. 161118, vigente desde el 18 de agosto de 2006 y hasta el
18 de agosto de 2016, para proteger y distinguir “productos lacteos con yogurt y sus derivados”
en Clase 29 Internacional a favor de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE
LECHE DOS PINOS, R.L. (folios 54 y 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal

hechos con tal caracter que puedan resultar de relevancia para la resolucion del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION
RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. En el caso de estudio el
Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto, en aplicacién de lo dispuesto en
el inciso g) del articulo 7 y los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, por considerar que su denominativo es una frase descrita en el Diccionario de
Costarriquefiismos como una “expresion general de satisfaccion”, porque es un
costarriquefiismo muy utilizado en nuestra habla, que a nivel internacional se vincula con los
costarricenses, con el cual se nos identifica plenamente, caracterizando la idiosincrasia del tico y
normalmente referido a la calidad de bueno y agradable. Por ello, si esto es lo que proyecta el
signo, al asociarlo a los productos que se desea proteger, éste se convierte en descriptivo de los
mismos, otorgandoles una calidad especifica. Aunado a lo anterior, al comparar la marca
propuesta con otras inscritas anteriormente a favor de titulares distintos, resulta similar tanto en
su denominacion como en su objeto de proteccién, dado lo cual, afecta derechos de terceros, y
por ello no es factible otorgar la exclusividad sobre ella a un particular, ya que no presenta la

distintividad suficiente para ser protegida registralmente.
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Por su parte, el apelante alega que la marca solicitada “ se pide para determinados
productos, por lo que no deberia confundirse con la frase popular, ya que ésta, por si sola, tiene
una diversidad de significados, tales como la plenitud de la vida, la existencia humana del
hombre. Agrega que dada esa diversidad, esta expresion puede perfectamente aplicarse a otros
productos y servicios con su propio carécter distintivo sin que cause confusion en el pablico
consumidor. Afirma que la marca que pretende es totalmente distinta a muchas que en la
actualidad estan registradas por lo cual la confusion al consumidor es nula. No obstante,
manifiesta que se encuentran registradas varias marcas con la frase PURA VIDA, y que a pesar
que el signo que propone contiene dicha denominacion, se ha agregado un componente grafico,
sea un disefio totalmente distinto, dado lo cual tiene suficientes elementos de distintividad para
su proteccion. Concluye indicando el recurrente que con su solicitud no busca describir la
calidad de los productos que va a proteger y por ello no puede verse como un signo descriptivo.

Con vista en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DEL USO DE LA EXPRESION “PURA
VIDA” EN SIGNOS MARCARIOS. El uso de la frase “PURA VIDA” en signos marcarios
ya ha sido motivo de pronunciamiento por parte de este Tribunal, tal es el caso del Voto No.
1256-2011 de las 12:15 horas del 20 de diciembre de 2011, en donde se reitera el criterio

vertido en resoluciones anteriores, manifestando que:

“...En relacion con la inclusion del término “PURA VIDA” en los signos distintivos, ya
en reiteradas resoluciones dictadas por este Tribunal, dentro de estas, en los Votos No
304-2006 de las 11 horas del 26 de setiembre de 2006, y No. 100-2008 de las 12:45
horas, del 25 de febrero de 2008, se ha manifestado, afirmando que:

“..Al respecto, es importante destacar que segun el Diccionario de

Costarriquefiismos, la expresion se ha venido utilizando como: Interjeccion de
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Saludo entre los Jovenes, y 2.- como sindnimo de “la persona buena, afable, que
cae bien, simpdtica...”. Esta expresion, en su evolucion mas reciente por el
pueblo de Costa Rica, [...], es un término de uso comdn que viene a significar un
saludo propio entre los costarricenses. En esta expresion se pone actualmente en
realce el “espiritu de los ticos”. En igual sentido, esta expresion ya no se limita a
significar y calificar a una persona, sino también a un producto o un servicio del
cual se quiere decir que es bueno, agradable. Este costarriquefiismo se ha
convertido en un simbolo del ser costarricense, por lo que ademas, puede
relacionar de alguna forma cualquier servicio o producto o persona con Costa
Rica, que ha pasado a ser una acepcion propia de un pais e incluida dentro del
lenguaje tipico del costarricense, indicativa del origen tico y de la calidad de
simpatico, bueno, agradable, de buen gusto. Es un término que por el uso y
significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma

exclusiva.

Al ser la expresion pura vida, parte de un lenguaje propio de un pais que
establece la calidad de bueno, de simpatico, de bonito y de agradable entre otras
similares, al pretender apropiarse de esta expresion que forma parte del lenguaje
popular del costarricense, convertida en un “modismo”, [...], que identifica parte
de la cultura costarricense que nos pertenece a todos los costarricenses, y
constituye realmente un elemento de uso comun dentro del comercio nacional y
la promocion cultural, y como tal, no debe ser protegido registralmente...” (Voto
No. 100-2008 de las 12:45 horas, de 25 de febrero de 2008)

Asi las cosas, en el presente caso, el signo solicitado es la expresion “PURA VIDA”, la
cual no puede ser apropiable por una persona fisica o juridica, por resultar en el presente
una expresion de uso comun, idiomatica, que si bien en el pasado fue objeto de

apropiacion, actualmente en vista de esa evolucion, no puede ser objeto de registracion.
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En este mismo sentido, alega el apelante que el Registro ha aceptado la acepcion “pura
vida” en otros registros, sin embargo, advierte esta Autoridad que la presente resolucion
puede fundamentarse Unica y exclusivamente en los autos que constan dentro de éste
expediente, lo que implica la improcedencia de entrar a valorar, en este asunto, los

motivos que permitieron los otros registros que relaciona el recurrente.

De todo lo anterior, concluye este Tribunal que, tal y como ha resuelto el Registro de la
Propiedad Industrial, la marca solicitada deviene en ininscribible, y por ello los alegatos
del apelante no son de recibo ya que, la marca solicitada, claramente contraviene los
incisos d) y g) del articulo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud
de que el signo solicitado consiste en un término que ha llegado a ser de uso comun y
que describe los servicios de que se trata, como deseables, agradables y llenos de vida,
por lo cual no es susceptible de ser apropiado por un particular...” (Voto No. 1256-2011
de las 12:15 horas del 20 de diciembre de 2011).

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La funcién calificadora que ejerce el Registro
de la Propiedad Industrial, consiste en verificar que no existan objeciones intrinsecas o
extrinsecas que impidan el registro de un signo marcario sometido a inscripcion. Dentro de ellas,
las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion existente entre la
marca y el producto que se pretende proteger. Estas razones intrinsecas, se encuentran
contenidas en el articulo 7 de la Ley de Marcas, siendo que en este caso nos interesan los
incisos d) y @), en donde se establece que no puede ser inscrita una marca gque consista en:

“...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.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones intrinsecas, cuando el

signo utilizado refiera en forma directa a caracteristicas que presenta o podria presentar lo
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protegido, describiéndolo o, en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relacién

con el producto o servicio a que se refiere.

De este modo, analizado el presente caso a la luz tanto del criterio externado en las resoluciones
citadas, referidas al término “pura vida”, como de lo dispuesto en los incisos d) y g) del articulo
7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que relaciona la necesidad de que los signos
marcarios cuenten con suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se
aplica, y siendo que la marca solicitada se aplicaria a alimentos tales como carne de animales,
extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas, huevos y productos lacteos, aceites y grasas comestibles entre otros, resulta claro que
de cierta forma esta frase describe o califica dichos productos, dando a entender que son pura

vida, o sea, que son muy agradables, de buena calidad y buen gusto.

Por lo expuesto, este Tribunal una vez analizado el expediente venido en Alzada, lo encuentra
conforme a Derecho y coincide con el Registro en el sentido que resulta aplicable el articulo 7,
en sus incisos d) y g), puesto que por las razones intrinsecas que presenta la marca propuesta no
puede ser inscribible. Efectivamente la expresién Pura Vida, se ha consolidado en el ambito
nacional e internacional como una locucion que identifica al costarricense, y por ello no puede
ser apropiable por un comerciante especifico, dado que es una expresion muy tica, muy propia

del costarricense lo que hace nugatoria la solicitud de la empresa Gloria, S. A.

Con relacién al cotejo marcario realizado por la Autoridad Registral en relacion con las marcas
inscritas bajo registros numeros 128075 y 161118, resulta innecesario emitir algln

pronunciamiento al respecto, toda vez que la existencia de razones intrinsecas de

irregistrabilidad en la marca —4%> impide continuar con el tramite de su registro.
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En cuanto a los alegatos de la parte recurrente, se debe sefialar que sus argumentos no pueden
modificar lo prescrito en la Ley (incisos d) y g) del articulo 7 de la Ley de Marcas) ya que en
este pais, como en gran parte del mundo se conoce ese costarriquefiismo como una expresion
que identifica lo bueno, el estar bien, lo que ademas le puede impregnar ese mensaje al
consumidor en referencia a los productos que desea proteger y distinguir.

, LPJ&A‘
- ‘ ]

3

——=% > deviene en ininscribible,

De todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca “
y por ello los alegatos del apelante no son de recibo ya que, claramente contraviene lo dispuesto
en los incisos d) y g) del articulo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud
de constituir un término que ha llegado a ser de uso comun, que es parte del conocimiento
popular para referirse a ciertas caracteristicas, a saber, como deseable, agradable y lleno de

vida, dado lo cual no es susceptible de ser apropiado en forma exclusiva por un particular.

Dadas las anteriores consideraciones se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por
el Licenciado Mark Beckford Douglas, en su calidad de apoderado especial de la empresa
GLORIA, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintiocho de marzo de

dos mil catorce, la que este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA 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, que es Ley No. 8039
y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo
N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO
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Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por Mark Beckford Douglas, en representacion de la empresa
GLORIA, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veintiocho de marzo de

dos mil catorce, la que este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “

% » solicitado por la apelante. Se da por agotada la via administrativa. Previa
constancia y copia de esta resolucién 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.

Norma Urefia Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55
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