TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0209-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS
“AADVANTAGE DINING”

AADVANTAGE LOYALTY IP LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7315)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0251-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas dieciséis minutos del doce de diciembre de dos mil

veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por
Marianella Arias Chacon, portadora de la cedula de identidad 1-
0B679-0960, en su condicion de apoderada especial de la empresa
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD, sociedad organizada y existente bajo
las leyes de Islas Caimdn, domiciliada en c/o Maples Corporate
Services, Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1104,
Islas Caimadn, contra la resolucion emitida por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 11:11:31 horas del 29 de febrero de 2024.
Redacta la juez Quesada Bermudez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de julio de 2023
la licenciada MARIANELLA ARIAS CHACON, solicitd la marca d
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servicios “AADVANTAGE DINING"”, para distinguir en clase 35:
publicidad; gestion de programas de fidelizacion; promocion de ventas
mediante programas de fidelizacion de clientes; servicios de
programas de fidelizacion, incentivos y bonificaciones; administracion
de planes de fidelizacion e incentivos de clientes; organizacion vy
gestion de programas de fidelizacion de clientes; organizacion,
operacion y supervision de planes de fidelizacion e incentivos;
promocion de productos vy servicios de terceros; servicios
promocionales; servicios de planes de fidelizacion; servicios de
publicidad, marketing y promocion; servicios de consultoria,
asesoramiento y asistencia en publicidad, marketing y promocion;
gestion, operacion, organizacion y supervision de planes de clientes,
incentivos, fidelizacion, descuentos y promociones; servicios de
tarjetas de incentivos, fidelizacidon, descuentos y promocionales;
servicios de suscripcion de membresia en clubes; administracion de
programas de premios de incentivo para la promocion de la venta de
productos y servicios de terceros; servicios de clubes de clientes con
fines comerciales, promocionales y/o publicitarios; servicios de
programas de fidelizacion, incentivos, descuentos, promociones y
bonificaciones; suministro de espacios de venta en linea para
vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de
programas de fidelizacion, descuentos, promociones y premios de
incentivos para clientes mediante la emision y procesamiento de
puntos de fidelizacion para la compra en linea de productos y servicios
de una empresa; promocion de productos y servicios mediante un
programa de fidelizacion, programa de descuentos, programa
promocional y programa de premios de incentivo por el que se
obtienen o se conceden puntos por las compras realizadas por los

miembros, que luego pueden canjearse por mercancias, servicios
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viajes; promocion de productos y servicios mediante un sitio web de
enlaces de redireccionamiento y un programa de premios de
incentivo, en el que el sitio web de enlaces de redireccionamiento
incluye enlaces de redireccionamiento promocionales a sitios web de
terceros y en el que se conceden puntos de fidelidad por canjear
promociones de terceros; proporcionar, gestionar, operar, administrar
y organizar un programa de fidelizacion, descuentos, promocion vy
premios de incentivo, mediante el cual se obtienen puntos por
compras realizadas con tarjetas de crédito que pueden canjearse por
mercancias, servicios y viagjes; gestion y seguimiento de la
transferencia y canje de puntos que se obtienen o conceden por
compras realizadas por los miembros; programas de fidelizacion,
descuentos y premios de incentivos con informacion y acceso a
eventos especiales ofrecidos a los miembros; promocion de eventos
especiales; y en clase 43: servicios de catering; servicios de
restaurantes; servicios de cafes; servicios de bar; alojamiento
temporal; alquiler de salas de reunion; reserva de hoteles; reserva de
alojamiento temporal; catering; suministro de alimentos y bebidas;
servicios de reserva de restaurantes; servicios de informacion,

asesoria y reservas para el suministro de alimentos y bebidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual senald como objecion que el
signo es inadmisible de conformidad con lo que dispone el articulo 7
inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante,
Ley de marcas) pues considerd que podria causar engafo al
consumidor promedio sobre las caracteristicas de los servicios
brindados, puesto que la denominacion “DINING”, traducida al
espanol significa COMIDA, lo que imprime en la mente del consumidor

promedio que los servicios de la clase 35 que se buscan proteger se
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relacionan con comida o alimentos, lo cual no se indica en la lista de

productos solicitada.

Debido que la empresa solicitante no limito la lista de servicios de la
clase 35, mediante resolucion de las 11:11:31 horas del 29 de febrero
de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazd la marca por

considerarla enganosa para la clase 35.

Inconforme con Lo resuelto, la representacion de la empresa
solicitante presento recurso de revocatoria con apelacion en subsidio

y eXpuso como agravios lo siguiente:

1. La marca AADVANTAGE DINING identifica el programa de viajero
frecuente del grupo de American Airlines, de acuerdo con el cual, los
clientes registrados pueden ganar millas o puntos por cada dolar
gastado con su tarjeta (vinculada al programa)en restaurantes
asociados al programa AADVANTAGE DINING. Las millas
acumuladas pueden ser canjeadas por varios productos. Los
productos o servicios canjeables estdn relacionados con el programa

de lealtad como un todo, no solo refiere a servicios de alimentacion.

2. Todo miembro del programa recibe informacion y orientacion
acerca de los servicios por lo que se trata de un consumidor informado

y especializado de manera que No se genera engano.

3. Elsigno AADVANTAGE DINING evoca el programa de lealtad como
un todo, lo que le permite, de acuerdo con Lla legislacion vy

jurisprudencia, obtener proteccion registral tal y como fue solicitada.

Solicitdo al Registro aclarar expresamente que se acepto la solicitud de

AADVANTAGE DINING en clase 43, pues la resolucion impugnada
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hace referencia a la clase citada.

En respuesta a la audiencia concedida por este Tribunal, la empresa

solicitante limitd la lista de servicios de la clase 35, agregando lo

siguiente:
...todos los anteriores servicios son realizados en las areas de
provision de alimentos y bebidas, servicios de restaurantes y
otros establecimientos y servicios alimenticios relaciones con la
provision de alimentos y bebidas, tales como reservaciones de
restaurantes a traves de un programa de lealtad, donde los
premios obtenidos a traves de dicho programa de lealtad pueden
ser utilizados en la seccion de alimentacion de dicho programa
de lealtad, como tambiéen en las otras dreas del programa de

lealtad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Consta a folio 13 del legajo digital
de apelacion la limitacion efectuada por el solicitante para los
servicios de la clase 35 asi como el pago de la tasa respectiva (folios

16 y 17 del legajo de apelacion).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal

naturaleza para la resolucion del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo
de primera instancia no se observan vicios en sus elementos
esenciales que causan nulidad, puesto que en la resolucion de las
8:28:23 horas del 2 de abril de 2024 el Registro declaro
parcialmente con lugar el recurso de revocatoria e indico que la
denegatoria declarada es solo para la clase 35 y que la inscripcion
del signo es procedente en la clase 43 solicitada, hecho que habia

sido omitido en la parte dispositiva de la resolucion final.
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. LIMITACION DE SERVICIOS DE LA
MARCA SOLICITADA EN CLASE 35. Tal como se indico, el Registro de

la Propiedad Intelectual rechazd parcialmente la solicitud presentada
porque considero que, en clase 35, la marca podria causar engano al
consumidor promedio sobre las caracteristicas de los servicios
brindados, debido a que la denominacion “DINING”, que se traduce al
espanol como COMIDA, imprime en la mente del consumidor promedio
gue los servicios de la clase 35 que se buscan proteger, se relacionan
con comida o alimentos, caracteristica que no se indica en la lista de

productos solicitada.

Considera esta instancia que con la limitacion citada en hechos
probados se subsana el defecto senalado en primera instancia, pues la
empresa solicitante indico que todos los servicios solicitados se
relacionan con alimentos y bebidas, tal como lo requirio el Registro, con

lo cual la marca goza de la distintividad requerida para su inscripcion.

De conformidad con lo anterior, lo que procede es declarar con lugar el
recurso de apelacion planteado por la licenciada Marianella Arias
Chacdén, en su condicion de apoderada especial de la empresa
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD, contra la resolucion emitida por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:31 horas del 29 de febrero
de 2024, la cual se debe revocar parcialmente para que el Registro de
la Propiedad Intelectual continde con el tramite de la solicitud de
registro de la marca “AADVANTAGE DINING” en la clase 35 con la
limitacion presentada ante este Tribunal, si otro motivo ajeno al

expresado en esta resolucion no lo impidiera.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con
lugar el recurso de apelacion interpuesto por Marianella Arias Chacon,
apoderada especial de la empresa AADVANTAGE LOYALTY IP LTD,
contra la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual,
de las 11:11:31 horas del 29 de febrero de 2024, la cual en este acto se
revoca parcialmente para que el Registro de la Propiedad Intelectual
continue con el tradmite de la solicitud de registro de la marca
“AADVANTAGE DINING” en la clase 35 con la limitacion presentada
ante este Tribunal, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolucion
no lo impidiera. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto
ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolucion
que se dejardan en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/02/2025 02:39 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/02/2025 03:16 PM CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Fechay hora: 10/02/2025 08:44 AM

Oscar Rodriguez Sdnchez Cristian Mena Chinchilla

WWW.TRA.GO.CR


http://www.tra.go.cr/

TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 06/02/2025 08:43 AM

Gilbert Bonilla Monge
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DESCRIPTORES:
MARCAS INADMISBLES
TE. Marcas intrinsecamente inadmisibles
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Firmado digitalmente por

NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)

Fecha y hora: 05/02/2025 03:30 PM

Norma Urena Boza
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