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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0454-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca “FIRST CHOICE (DISENO)”
TUI UK LIMITED, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-2633)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0019-2018

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

del dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernandez Brenes, abogado,
vecino de San José, cédula de identidad 4-155-803, en su condicion de apoderado de la empresa
TUI UK LIMITED, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Gran Bretafia, con
domicilio en Tui Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way RH10 9QL Crawley,
West Sussex, Great Britain, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 14:15:10 horas del 28 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo
de 2017, el Lic. Luis Esteban Hernandez Brenes, de calidades indicadas y en su condicion antes

citadas, solicito la inscripcion de la marca de fabrica, comercio y servicios

C;%@ FIRSTCHOICE
para las clases 16, 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolucion dictada a las 14:34:41 horas del 31 de marzo de 2017, el
Registro de la Propiedad Industrial objeto a la referida solicitud marcaria, sefialando que existe
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inscrita la marca de servicios “FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (DISENO)” en
clase 39 internacional, registro 168820, inscrita el 22 de junio de 2007 y vigente al 22 de junio
de 2017, propiedad de la compafiia BARCELO DESTINATION SERVICES S.L.

TERCERQO. El representante de la compafiia TUI UK LIMITED, mediante escrito presentado
el 4 de junio de 2017, contesta a lo prevenido y con fundamento en los numerales 11y 24 de la
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, solicito fraccionar el tramite seguido por el Registro
en el expediente 2017-2633 de la siguiente manera: para las clases 39 y 43 bajo la solicitud
inicial, y para las clases 16 y 41 en expediente aparte. En atencion a ello, el Registro de la
Propiedad Industrial, procede con el fraccionamiento y continda dicho tramite para las clases

16 y 41 internacional, bajo el expediente 2017-5043.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion dictada a las
14:15:10 horas del 28 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo
conducente, lo siguiente: “... POR TANTO Con base en las razones expuestas ... SE

i3]

RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. ...".

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 14 de julio de 2017, el representante de la compafiia TUI UK LIMITED
interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio, en contra la resolucion

anteriormente indicada.

SEXTO. Por resolucion dictada a las 13:54:10 horas del 20 de julio de 2017, el Registro de la
Propiedad Industrial resolvio: “... Admitir el Recurso de Apelacion ante el Tribunal Registral

Administrativo, ...".

SEPTIMO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no se

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
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los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion previa a las

deliberaciones de ley.

Redacta la juez Diaz Diaz, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal

caracter el siguientes:

1.- Que la marca de servicios inscrita, bajo el disefio

{ /" FIRST CHOICL !
‘ MEETINGSXINCENTIVES

— registro 168820, en clase 39
internacional, propiedad de la compafiia BARCELO DESTINATION SERVICES

S.L, se encuentra caduca. (v f 16 del legajo de apelacion)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay

hechos de interés para la resolucion de este asunto que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA FALTA DE INTERES ACTUAL DE LA RESOLUCION
APELADA POR ECONOMIA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. El Registro de la

3%)@ FIRST CHOICE
Propiedad Industrial, emite resolucion final rechazando la marca en
clase 39 y 43 internacional, presentada por la compafila TUI UK LIMITED, por razones de

cotejo conforme al articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Siendo que la pretension central de los agravios del representante de la empresa gestionante

TUI UK LIMITED, es dejar en suspenso su solicitud para plantear la cancelacion del registro
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168820, que corresponde a la marca de servicios FIRST CHOICE MEETING &
INCENTIVES, en clase 39 internacional, propiedad de BARCELO DESTINATION
SERVICES S.L, siendo que el plazo de vigencia vencié el 22 de junio del 2017, y su periodo
de gracia caduco el 22 de diciembre de 2017, por lo que, de conformidad con el articulo 4 de la
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y la Directriz RP1-01-2012, se suspenda hasta que se
resuelva el tramite sefialado, este Tribunal solicit6 como prueba para mejor resolver

certificacion del registro de la marca de servicios inscrita, disefio

(/" ‘ FIRST CHOICLE

)} MEETINGS& INCENTIVES

— registro 68820, en
clase 39 internacional, propiedad de la compafiia BARCELO DESTINATION SERVICES S.L,
comprobando que se encuentra caduca y en virtud de no existir solicitud de renovacion por
parte de su titular de conformidad con lo que al efecto establecen los articulos 20 y 21 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, obliga a que el Registro de la Propiedad Industrial siga

conociendo el tramite de inscripcion de la marca objeto del presente asunto.

En este sentido, la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las
14:.15:.10 horas del 28 de junio de 2017, debe revocarse, toda vez que la marca de servicios

(=T —
inscrita, disefio —
registro 68820, en clase 39 internacional, propiedad de la compafiia BARCELO
DESTINATION SERVICES S.L, que impedia la inscripcion de la marca de fabrica, comercio

3%@ FIRST CHOICE
Yy servicios para las clases 39 y 43 de la nomenclatura internacional de

Niza, solicitada por su mandante, se encuentra caduca y no se presento la respectiva solicitud

de renovacion de ésta, por ende, carece de interes actual.
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En atencion a ello, concluye este Tribunal que el motivo que originé el rechazo de la inscripcion
de la marca solicitada y sefialado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir,
siendo éste el elemento principal para revocar la resolucion apelada y que el Registro de la
Propiedad Industrial contintie con el procedimiento correspondiente.

En razon de todo lo anteriormente expuesto y citas de Ley, lo procedente es declarar con lugar
el recurso de apelacion interpuesto por el Lic. Luis Esteban Hernandez Brenes, en su condicion
de apoderado de la empresa TUI UK LIMITED, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:10 horas del 28 de junio de 2017, la cual se

revoca para ordenar en su lugar la continuacion del tramite de inscripcion de la marca de fabrica,

* FIRST CHOICE
comercio y servicios para las clases 39 y 43 internacional, presentado
por la compafiia TUI UK LIMITED, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo

impidiere.

CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada

la via administrativa, en cuanto al objeto de la apelacion.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara
con lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Lic. Luis Esteban Hernandez Brenes, en su
condicion de apoderado de la empresa TUI UK LIMITED, en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:10 horas del 28 de junio de 2017, la cual

se revoca para ordenar en su lugar la continuacion del tramite de inscripcion de la marca de
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‘;cgng FIRST CHOICE

fabrica, comercio y servicios para las clases 39 y 43 internacional, si
otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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
Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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