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REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0231-TRA-PI

) G!JANACASTE
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “&iREQRT  »

CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL DE COSTA RICA (CETAC), apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-107)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0346-2021

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

del treinta de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria Laura
Vargas Cabezas, portadora de la cédula 1-1148-0307, en su condicion de apoderada especial
del CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL (CETAC), cédula juridica 3-007-
045551, con domicilio contiguo a la Direccion General de Migracién y Extranjeria, La Uruca,
San Joseé, en contra de la resolucidn final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual,
a las 11:07:15 horas del 5 de abril de 2021.

Redacta el Juez Oscar Rodriguez Sanchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EIl sefior Olman Elizondo Morales,
portador de la cédula de identidad 2-0215-0007, ingeniero y Viceministro de Infraestructura
y Concesiones, actuando en su condicion de Presidente del Consejo Tecnico de Aviacion

Civil de Costa Rica (CETAC), presentd solicitud de inscripcién de la marca de servicios “

GUANACASTE

AiRPORT . o . .
COSTARiCA , para proteger y distinguir en clase 35: gestion empresarial de aeropuertos,
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administracion de aeropuertos, contratacion de personal de aeropuertos, en clase 37:
Servicios de construccion, de reparacion y de instalaciones, servicios de construccién de
obras; servicios de ingenieria civil; servicios de excavaciones y/o movimientos de tierras;
servicios de construccion de carreteras y de pistas aeronauticas; servicios de construccion de
edificios; servicios de mantenimiento y reparacion de estos edificios, caminos y pistas
aeronauticas; servicios de limpieza de instalaciones, de pistas de aeropuertos, de caminos y
de vias; servicios de mantenimiento de dispensadores de efectivo; servicios de
mantenimiento de pistas para vehiculos, unidades, buses y otros tipos de vehiculos; servicios
de mantenimiento de equipo de pesaje; asistencia de aeronaves (mantenimiento); servicios
de reabastecimiento (queroseno y combustible); servicios de limpieza de aeronaves y
mantenimiento de descongelamiento; servicios de mantenimiento de pistas de aterrizaje y de
acceso de pistas; servicios de limpieza de terminales aeroportuarias, de areas de
estacionamiento y de edificios; servicios de construccion de aeropuertos; servicios de manejo
de proyectos en el sitio relacionados con la construccién de instalaciones aeroportuarias, en
clase 39: Servicios de transporte; servicios de transporte por medio de lineas aéreas; servicios
de aeropuerto; servicios de embalaje y de almacenamiento de productos; servicios de
organizacion de viajes; servicios de acompafiamiento de viajeros; servicios de corretaje, de
oficinas de turismo (con la excepcion de reservaciones de hoteles y de casas de huéspedes);
servicios de envoltura de productos; servicios de depositos; servicios de almacenamiento de
productos; servicios de flete (transporte de mercancias); servicios de renta de garajes y de
renta de espacios de estacionamiento; servicios de renta de vehiculos; servicios de
aparcamiento de vehiculos; servicios de transporte por medio de taxis; servicios de transporte
a aeropuertos; servicios de manejo de equipaje dentro del aeropuerto; servicios de
aparcamiento en el aeropuerto, en clase 42: Servicios de consultoria en construccion;
elaboracion de planos para la construccion; servicios de ingenieria; servicios de consultoria
profesional en el campo de construccidn; servicios de planeamiento urbano; servicios de
arquitectura, todos ellos para ser brindados especificamente en instalaciones aeroportuarias,

en clase 43: Servicios de restaurantes (servicios de comidas); servicios de reservaciones de
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hoteles y servicios de hoteles; servicios de renta de sitios o recintos para exhibiciones, todos
ellos para ser brindados especificamente en instalaciones aeroportuarias, en clase 44:
Servicios de asistencia médica para pasajeros, para ser brindados especificamente en
instalaciones aeroportuarias, en clase 45: Servicios de acompafiamiento para personas con

discapacidades en instalaciones aeroportuarias; servicios de seguridad aeroportuaria.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion emitida a las

11:07:15 horas del 5 de abril del 2021, resolvié:

GUANACASTE

...denegar la inscripcién de la marca o , en razén de que consiste en su

totalidad de términos genéricos y de uso comun en relacion con los servicios de las
clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45, es decir, se trata se servicios de aeropuerto en la
provincia de Guanacaste y relacionados, por lo que no cuenta con la distintividad
requerida para su debida inscripcion de conformidad con el articulo sétimo inciso g) de

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Maria Laura Vargas Cabezas, apeld y expuso

como agravios, lo siguiente:

Indica que la composicién y disposicion del conjunto marcario solicitado cuenta con la
distintividad requerida para su inscripcion, hecho que el Registro no valord. Ademas, la
marca fue presentada por el Consejo Técnico de Aviacion Civil (CETAC), por lo que se

deben valorar los siguientes puntos:

a) El Consejo Técnico de Aviacion Civil (CETAC) es una dependencia adscrita al
Ministerio de Obras Publicas y Transportes, cuya competencia abarca la regulacién,
control y fiscalizacion de la Aviacion Civil. EI CETAC tiene como parte de sus
competencias, velar por la supervision de la actividad aeronautica del pais, asi como,

estudiar y resolver cualquiera de los problemas que surjan en su desarrollo.

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255.
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL 30 de julio del 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0346-2021

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 4 de 8

b) EI CETAC, como ente regulador de la aviacion civil en Costa Rica, es la
administracion concedente del Contrato de Concesion del Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber Quir6s, que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica.

c) Que la marca efectivamente va a ser utilizada para distinguir el Aeropuerto
Internacional Daniel Oduber Quirds que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica,
por lo que los servicios efectivamente se prestaran desde esa provincia, por lo que no

existiria engafio al consumidor sobre la procedencia geografica de los servicios.

Argumenta que el Registro de la Propiedad Industrial deberia otorgarle un mayor peso al uso
de los colores y en especial, la combinacién de ellos, y aceptar que los mismos les otorgan
distintividad a las marcas. Que sobran ejemplos de marcas, inclusive muchas notorias, que
con solo el uso de colores automaticamente generan en los consumidores promedio la

posibilidad de distinguirlas de otras.

Cita ejemplos de signos que se han registrado incluyendo nombres geograficos como:
MARINA PEZ VELA QUEPOS, MARINA PAPAGAYO, MARINA DE GUACALITO.
Indica que se debe tomar en cuenta el interés del pais en promocionar la region de Guanacaste
con el uso de la marca requerida.

Solicita se revoque la resolucidn recurrida y se conceda la marca solicitada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este
Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza

que sean relevantes para el dictado de la presente resolucion.

TERCERO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios
en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefension que sea necesario

sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO
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G_UA%ACASTE
SOLICITADO &iREQRT . Efectuado el estudio de los agravios, asi como el anélisis del

signo solicitado, este Tribunal considera que al signo solicitado no le es aplicable el inciso
g) del articulo7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas),
que prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de

aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplica, como se desarrollara.

El analisis del signo se debe realizar en concordancia con el articulo 2 de la Ley de marcas

que indica:

Articulo 2°. -Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes
conceptos: ...Marca: Cualquier signo o combinacién de signos que permita
distinguir los bienes o 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.

En el presente caso el titular de la marca solicitada es el Consejo Técnico de Aviacion Civil
(CETAC), que a su vez es el encargado de la administraciéon del Aeropuerto Internacional

Daniel Oduber Quirds, que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica.

Con esto no se esta diciendo que el ente solicitante sea duefio exclusivo de los términos
solicitados, sino méas bien el conjunto marcario en relacion con su titular y los servicios
prestados puede distinguirse plenamente en el mercado de otros que realizan servicios

similares.

La doctrina con respecto a la apreciacion de la distintividad nos allana el camino para

determinar que el signo pretendido puede ser registrado:

...el analisis de la posible distintividad de un signo debe efectuarse en dos planos: el

objetivo... y el subjetivo, teniendo presente la percepcion y consecuente significacion
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que el consumidor le atribuira a dicho signo. Asi, la distintividad, lejos de ser una
cuestion meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante el
contexto en el que se enmarca el signo, fundamentalmente los productos y servicios
que han de ser individualizados y el sector de mercado en que sera utilizado...
(Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F Ltda, Montevideo, pp. 45 y 46)

GUANACASTE

Expuesto lo anterior considera el Tribunal que el signo pretendido: “AREeRT  » en

conexion con los servicios que distingue cuenta con la distintividad requerida para su registro
ya que el consumidor como lo indica la doctrina lo individualizard perfectamente en el
mercado al tratarse del nombre del aeropuerto de Guanacaste, y cuya administracion esta

regulada por el Estado costarricense.

Sumado a lo anterior cabe destacar que es el Unico aeropuerto que existe en Guanacaste ya

que lo demas son pistas de aterrizaje sin la categoria de aeropuerto internacional.

No es correcto analizar este tipo de signos ateniéndose Unicamente a la normativa, sino que
se debe realizar un analisis respecto de las cuestiones de hecho que se den en torno al signo
pretendido o las circunstancias pertinentes de cada caso, como por ejemplo el uso del signo

en el mercado y la publicidad que se ha venido realizando en torno a este.

En relacién con lo anterior es un hecho notorio para el consumidor nacional la publicidad
que se ha venido realizando por parte de las autoridades gubernamentales para promocionar
el aeropuerto de Guanacaste, mediante la creacion de paginas web

(https://www.guanacasteairport.com/es/), anuncios en la radio, articulos periodisticos y

otros. La razon de la marca solicitada es promover la riqueza natural y cultural de Costa Rica,
asi como reforzar la proyeccion de Guanacaste, su aeropuerto y sus vinculos con los otros
aeropuertos y la vez diferenciarse de otros a nivel mundial, en ese sentido la marca goza de

la distintividad para su registro.
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Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este

GUANACASTE

Tribunal, que se debe acoger la marca de servicios Smee ' para proteger y distinguir

los servicios pretendidos en las clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45 citados.

Por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto por Maria
Laura Vargas Cabezas, en su condicion de apoderada especial del CONSEJO TECNICO
DE AVIACION CIVIL (CETAC), en contra de la resolucion emitida por el Registro de la

Propiedad Intelectual de las 11:07:15 horas del 5 de abril del 2021, la cual se revoca para que

GUANACASTE

se continde con el tramite de inscripcion del signo Smee R’ para proteger y distinguir

los servicios pretendidos en las clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45 citados, si otro motivo ajeno

al expresado en esta resolucion no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelacion
planteado por Maria Laura Vargas Cabezas, en su condicion de apoderada especial del
CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL (CETAC), en contra de la resolucion
emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:07:15 horas del 5 de abril del

2021, la cual se revoca para que se continde con el tramite de inscripcion del signo

GUANACASTE

AMEORT  para proteger y distinguir los servicios pretendidos en las clases 35, 37, 39, 42,

43, 44 y 45 citados, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolucién 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo
35456- J. 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.
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Descriptores

MARCAS INADMISBLES
TE. Marcas intrinsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrinsecamente inadmisible
TNR. 00.60.69
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