TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0053-TRA-PI

Oposicion a solicitud de registro de marca “NUTRILITE”

ALTICOR INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11809-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 856-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce

horas con cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Giselle
Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1055-703,
actuando como representante de la empresa ALTICOR INC., sociedad constituida y
existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, contra la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y siete minutos,

veintinueve segundos del siete de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el
28 de setiembre de 2011, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y en la
representacion indicadas, solicito la inscripcion de la marca de servicios “NUTRILITE”,
para proteger y distinguir; en Clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza: “Servicios
de preparacion de alimentos consistentes en comidas para entrega o recoleccion, provision
de una base de datos en el campo de recetas, informacion de cocina, y de preparacion de

bebidas y alimentos, provision de informacién en linea en los campos de recetas,
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informacidn de cocina, y preparacion de alimentos y bebidas, provision de un sitio web en
el cual los usuarios pueden compartir recetas, y publicar calificaciones, revisiones y
recomendaciones sobre recetas, informacion de cocina, y preparacién de alimentos y
bebidas .

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término
conferido, presentd oposicion el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representacion de
las empresas Florida Ice and Farm Company, S. A. y Productora La Florida, S.A.,
alegando que el signo propuesto resulta ser descriptivo, por cuanto el término “Nutri” es un
apocope del adjetivo nutritivo o aquello que nutre y la particula “Lite” o “Light” en inglés
significa liviano, siendo que ambos inmediatamente brindan informacion en el sentido que
lo protegido suministra alimentos y bebidas nutritivas y livianas. Por ello, al ser ambos
términos descriptivos, no son susceptibles de apropiacién monopolistica dentro del

comercio.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las nueve horas, cuarenta y siete minutos,
veintinueve segundos del siete de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad

Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripcion solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro
de la Propiedad Industrial, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en la representacion
indicada, apeld la resolucidn referida anteriormente y por esa razén conoce este Tribunal en
Alzada.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite 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 resolucion fuera del plazo
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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 Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de

interés para la resolucidn de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION
APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la
Propiedad Industrial, deniega la inscripcién del signo propuesto por considerarlo
descriptivo en relacion con los servicios que se pretende proteger, en este caso, servicios de
preparacion de alimentos y bebidas, dada la impresion que puede causar en el consumidor,
quien lo percibirda como “nutritivo y liviano”. Afirma el Registro a quo que la marca
“NUTRILITE” no genera distintividad, ya que no permite identificar sus servicios de
otros similares, sino que Unicamente protege cualidades o caracteristicas, y tampoco denota
un origen empresarial. Agrega que, la empresa solicitante alega que ya tiene inscritos
registros con la misma denominacién; sin embargo, ello no es vinculante para este caso, por
cuanto debe analizarse cada expediente en forma independiente, no siendo vinculantes los
registros previos para determinar la registrabilidad de la marca propuesta, la cual no puede
ser admitida porque transgrede los incisos d) y g) del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos y en consecuencia acoge la oposicion interpuesta por las representadas

del Licenciado Peralta VVolio.

Por su parte, la representacion de la recurrente en su escrito de exposicion de agravios,

manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 16 y 25 de la Ley de
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Marcas y Otros Signos Distintivos, las empresas Florida Ice and Farm Company, S. A. y
Productora La Florida, S.A., carecen de legitimacion para interponer la oposicion, por
cuanto, unicamente el titular de un signo inscrito goza del derecho de impedir que un
tercero utilice signos idénticos o similares, siendo que en este caso las opositoras no tienen
un interés directo, ya que su oposicion no se fundamenta en la existencia de ningun signo
especifico que pueda verse perjudicado, sino en que tienen inscritas marcas que protegen
bebidas alcoholicas y no alcohdlicas. Agrega que la marca solicitada no infringe ninguno de
los incisos del articulo 8 de la citada Ley, esto es, no afecta derechos de terceros, porque en
este caso no hay ninguna marca en concreto a la que pueda afectar en caso de ser aceptada
su inscripcion. Por otra parte, indica la recurrente que el signo propuesto no es descriptivo;
porque no comunica directamente a los consumidores las cualidades o caracteristicas que
puede o no tener lo protegido, sino que es sugestivo, ya que obliga al consumidor a hacer
uso de su imaginacion y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus
cualidades. Afirma la recurrente que “NUTRILITE” debe ser analizada en su conjunto, de
lo cual se puede concluir que es una marca capaz de distinguirse en el mercado, que si tiene
distintividad y es original, por ello su representada cuenta con un mejor derecho sobre
dicho ella. En razon de dichos alegatos, solicita sea admitido su recurso, se declare sin lugar

la oposicién presentada y se proceda con la inscripcion propuesta.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO. En
primer término, sobre la alegada falta de legitimacion de las empresas opositoras, el
articulo 16 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de oponerse al registro de un signo
marcario a cualquier persona interesada, siempre que presente su oposicion indicando los
fundamentos de hecho y de derecho, asi como la prueba pertinente. En el caso bajo
estudio, este agravio ha sido debidamente refutado por la Autoridad Registral al indicar que
las empresas opositoras son competidoras directas de la solicitante, y por ello cuentan con
un interés legitimo para impedir que terceros se apropien en forma espuria de términos que

deben quedar al uso libre de todos los empresarios.
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Por otra parte, doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a
distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible,
requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda

apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su funcion
esencial, toda vez que su mision esta dirigida a distinguir unos productos o servicios de
otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares
que se encuentren en el mercado, por ello, es condicién primordial para que se pueda
registrar, que ostente, precisamente, ese caracter distintivo. Asimismo, se requiere que el
signo cuya inscripcién se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que

se contemplan en los articulos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dentro de esas causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripcion por
motivos intrinsecos son aquellas que derivan de la relacion existente entre la marca y el
producto que se pretende proteger, relativo a situaciones que impidan su registracion
respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se
encuentran en el mercado. Estos motivos intrinsecos, se encuentran contenidos en el
articulo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos

interesan:

“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.
(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se
aplica...”
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De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisible por razones intrinsecas,
cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o
servicio al cual se aplica, o cuando resulte Unicamente descriptivo de alguna de sus
caracteristicas. De tal manera, su distintividad respecto de los productos o servicios que
vaya a proteger, se debe determinar en funcion de su aplicacion a éstos. Asi, cuanto mas
genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo serd. Es decir, un
signo marcario no es susceptible de registracion si no goza de la condicion de distintividad

suficiente respecto de su objeto de proteccion.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio del a quo, en el sentido de que, de
conformidad con el articulo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “NUTRILITE”, para
proteger y distinguir servicios relacionados con la preparacion, entrega o recoleccion de
alimentos y bebidas, asi como la provision de una base de datos en el campo de recetas de
cocina, por cuanto, definitivamente, los vocablos que Io componen, por si mismos y vistos
en forma conjunta, Gnicamente expresan o relacionan en forma directa algunas cualidades o
caracteristicas que el pablico consumidor esperara encontrar en los servicios ofrecidos, es

decir que efectivamente el signo resulta descriptivo de los mismos.

En otro orden de ideas, debe este Organo Superior recordar al recurrente que; tanto la
Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias
debe fundamentar su decision, unica y exclusivamente en los autos que constan dentro de
este expediente, resultando ajenos otros casos 0 expedientes, relativos a solicitudes que son
extrafias a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los
elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este
Tribunal con lo expresado por el a quo en el sentido que la existencia de esos registros
previos, con idéntica o similar denominacion y a nombre de la empresa solicitante, no

resulta vinculante en el analisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya
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que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

Por todo lo expuesto, considera este Organo que no resultan de recibo las manifestaciones
del apelante, ya que la marca propuesta carece de la aptitud distintiva necesaria para
distinguir los servicios que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en
el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como
una sola unidad, a saber: “NUTRILITE”, como al separarlo en sus dos elementos
“NUTRI”, y “LITE”, es clara la referencia en forma exclusiva a caracteristicas de los
servicios ofrecidos, relacionandolos con la elaboracion de alimentos y bebidas nutritivos y
livianos, dado lo cual deviene en ininscribible porque contraviene los incisos d) y g) del
articulo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el
recurso de apelacion presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en
representacion de la empresa ALTICOR INC., en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintinueve

segundos del siete de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009,
se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de
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apelacion interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representacion de
la empresa ALTICOR INC., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintinueve segundos del
siete de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el
registro del signo solicitado “NUTRILITE”. 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

Katia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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Descriptores

- Marca Intrinsecamente inadmisibles

- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles

- TNR: 00.60.55
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