TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0682-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “FLYBOARD?”

ZAPATA HOLDING, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4830-2013)
Marcas y otros Signos

VOTO N°0324-2014

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

horas quince minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Maricela Alpizar Chacén, abogada,
vecina de San Jose, titular de la cédula de identidad numero 1-1035-0557 en su condicion
de apoderada especial de la empresa ZAPATA HOLDING, en contra de la resolucién
emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con
treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cuatro de junio de dos mil trece ante el
Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. Maricela Alpizar Chacon, en su
condicion de apoderado especial de la empresa ZAPATA HOLDING, sociedad
constituida y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 39 Avenue Saint Roch,
Francia, solicitdé la inscripcion de la marca de fabrica “FLYBORD”, en clase 12
internacional, para proteger y distinguir; “Aparatos de locomocion terrestre, aérea o

maritima, a saber, vehiculos acuaticos motorizados, un sistema de propulsién capaz de
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funcionar igualmente en el aire o bajo el agua, a saber, un dispositivo de propulsion de
embarcaciones individuales que comprende un tablero con botas que el pasajero calza,
cuyo tablero se impulsa por medio de una unidad de empuje alimentada con fluido a

presion desde una estacion de compresion.”

SEGUNDO. EI Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién de las diez horas,
veintitrés minutos con treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece,

resolvio; “(...) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. (...,).”

TERCERO. Inconforme con la resolucion mencionada, en fecha diecisiete de septiembre
de dos mil trece, la Licda. Maricela Alpizar Chacdn, apoderada especial de la empresa
ZAPATA HOLDING, interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio contra la

resolucion final antes referida.

CUARTO. Mediante resolucién de las trece horas, cincuenta y tres minutos con siete
segundos del veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad
Industrial, resolvio; “(...,) Declarar sin Ilugar el Recurso de Revocatoria (...,).” Y
mediante el auto de las trece horas, cincuenta y nueve minutos con diecisiete segundos del
veintitrés de septiembre de dos mil trece, dispuso: “(...,) Admitir el Recurso de Apelacién

ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).”

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso presentado se le ha dado el tramite que le
corresponde y no se han observado 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 contd
con el Organo Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No
existen hechos con tal caracter para el dictado de la presente resolucion.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial resolvio rechazar la solicitud de inscripcion del signo solicitado “FLYBOARD?”
en virtud de que el signo propuesto podria causar engafio o confusion al consumidor sobre
las cualidades o alguna caracteristica del producto que se trata, a su vez resulta inapropiable
por parte de un particular, no posee la suficiente aptitud distintiva requerida respecto del
producto que pretende proteger, en razon de resultar genérico y de uso comun, por lo cual
no es posible el registro de la marca solicitada, al considerar que trasgrede el articulo 7

incisos ¢), d), 9), j) y parrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa ZAPATA HOLDING, dentro de sus alegatos
indicd en términos generales, que la marca de su representada es susceptible de inscripcion
puesto que es distintiva del producto que pretende proteger. La denominacion
“FLYBOARD?” se encuentra registrada en varios paises del mundo y es conocida con la
designacion de un vehiculo motorizado acuatico y de un sistema de propulsion. Que el
sefior Franky Zapata organiza muchos eventos deportivos y competencias las cuales le han
dado a su marca FLYBOARD estatus de notoria y conocida mundialmente. La
denominacion FLYBOARD no tiene ninguln significado, es un nombre de fantasia, ya que
fue creada al juntar dos palabras para formar una denominacion antes desconocida. La
citada denominacion de fantasia fue creada por Franky Zapata para ZAPATA HOLDING y
PERSONAL WATER CRAFT PRODUCT Yy esta no puede ser utilizada por un tercero para
distinguir productos similares. Que la denominacion FLYBOARD no es una palabra de uso
comun, se trata de una marca registrada de fantasia la cual no tiene un significado. Para los

conocedores del idioma anglosajon, la marca de su representada es conocida como una
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tabla de propulsion de agua, precisamente porque fue creada para identificar este tipo de
sistema, que es mas que una simple tabla de propulsion. Por lo que la denominacién
propuesta cumple con todos los elementos requeridos para ser considerada como una

marca. Por lo anterior solicita se continle con la solicitud de registro a favor de su

representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACION DE SIGNOS
MARCARIOS POR RAZONES INTRINSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos en su articulo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes
0 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.” (Agregada la
negrilla)

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacién existente
entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relacion a situaciones que
impidan su registracion, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual
puedan ser asociados 0 porque no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al

consumidor medio identificarlos de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrinsecos, se encuentran contenidos en el articulo 7 de la Ley de Marcas,

dentro de los cuales nos interesa:

“Articulo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser
registrado como marca un signo gque consista en alguno de los siguientes:
(...,). ¢) Exclusivamente un signo o una indicacién que, en el lenguaje
corriente o la usanza comercial del pais, sea una designacion comuan o usual
del producto o servicio de que se trata.
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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. (...,).

j) Pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacién, las cualidades, la aptitud para el
empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o
servicio de que se trata. (...,).

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o
servicio, el registro solo sera acordado para este producto o servicio.” (Lo
resaltado no corresponde a su original)

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisible por razones intrinsecas,
cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las caracteristicas de ese
producto o servicio. En relacién al caracter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-1P-2002, San Francisco de Quito, del 4 de

setiembre del 2002, sefalo:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los
que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de

las caracteristicas, calidad, valor u otras propiedades del producto o

servicio_que la_marca solicitada pretende proteger (...)”". (Subrayado y

negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya
a proteger, se debe determinar en funcion de su aplicacién a éstos, de manera tal que cuanto
mas genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo
sera. Es asi como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede

ser objeto de registracion, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la
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condicién de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende del analisis realizado por parte de este
Tribunal, la denominacion “FLYBOARD?” en clase 12 de la nomenclatura internacional de
Niza, que pretende la proteccion de; “Aparatos de locomocion terrestre, aérea o maritima,
a saber, vehiculos acuéaticos motorizados, un sistema de propulsion capaz de funcionar
igualmente en el aire o bajo el agua, a saber, un dispositivo de propulsién de
embarcaciones individuales que comprende un tablero con botas que el pasajero calza,
cuyo tablero se impulsa por medio de una unidad de empuje alimentada con fluido a

presion desde una estacion de compresion ”, se estipula lo siguiente:

La denominacion propuesta “FLYBOARD”, tal y como se desprende se encuentra
conformada por dos palabras en idioma inglés, sea, FLY y BOARD las cuales cada una
tiene un significado especifico, sin embargo, visto como un todo el consumidor medio al
visualizarlas los reconocera espontaneamente y la relacionard de manera directa con un
artefacto o producto que puede volar, dado que estos términos traducidos al espafiol,
refieren: “FLY” que significa volar sea, nos refiere al verbo volar, pilotear y “BOARD”
que se relaciona con los verbos “abordar, subir a” como a sus sustantivos; “tabla, tablon
...,” (Collins Spanish Dictionary 8th edition published in 2005 © William Collins Sons &
Co Ltd 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992 -2005) por lo que en su contexto
general lograra interpretar que el signo marcario refiere a una “tabla voladora” 1o cual no
solo conlleva a que la propuesta resulte descriptiva del servicio que se pretende
comercializar, sino que ademas emplee términos genéricos y de usanza comun, gque no
podrian ser apropiables por parte de un tercero y dejar a los demas comerciantes sin poder
hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas, circunstancias por la que no

podria obtener proteccion registral.

Queda claro entonces que el signo propuesto “FLYBOARD? si bien es cierto la union de
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estas dos palabras no tiene un significado de manera conjunta, no se podria obviar de
manera alguna, que al visualizar el signo nos encontramos con dos frases plenamente
identificables y con un significado concreto, por lo que no es dable considerar estar ante
una propuesta de fantasia, como de esa manera lo pretende hacer ver el recurrente. Maxime,
que si observamos la documentacion adjunta a folio 153 al 156 del expediente de marras, la
empresa mercadea su marca utilizando dos colores distintos dentro de la denominacion lo

cual le ratifica a este Tribunal, que no estamos en presencia de un término de fantasia.

Recordemos que una denominacion es y se considera de fantasia cuando al estructurarse
gramaticalmente, no contemple ningun significado, por lo que el hecho de que la
denominacion se encuentre compuesta por dos frases unidas no le proporciona la precitada
particularidad, ya que con solo visualizar la propuesta se puede deducir que entrafian un
significado, mismo que el consumidor de manera efectiva puede deducirlo como “tabla

voladora” , por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Por otra parte, la marca propuesta también induciria a engafio y confusion sobre la
naturaleza del producto o servicios a registrar y comercializar, dado que este hace alusién a
diferentes actividades, entre ellas a; “Aparatos de locomocidn terrestre, aérea o maritima,
(...,)”, cuando en la realidad es una tabla de propulsion, sea, que obtiene su impulso o
potencia necesaria por medio de un vehiculo acuéatico para lograr elevarse, por lo que no
existe relacion con los otros tipos de vehiculos indicados en la proteccion solicitada, lo cual

conlleva a que este se torne engarioso.

Por las consideraciones indicadas el signo propuesto “FLYBOARD” se torna descriptivo y
engafoso, por ende inadmisible por razones intrinsecas para poder obtener proteccion
registral, tal y como de esa manera lo determiné el Registro de instancia y es criterio que

comparte este Organo de alzada.
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Por otra parte cabe recordar que el Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial, en su articulo 6 indica; “(...,) [Marcas: condiciones de registro, independencia
de la proteccion de la misma marca en diferentes paises] 1) Las condiciones de deposito y
de registro de las marcas de fabrica o de comercio seran determinadas en cada pais de la
Union por su legislacion nacional.(...,).” En este sentido, el hecho de que el solicitante
tenga registros inscritos en otros paises del orbe, no lo consagra merecedor de obtener el
citado registro marcario en nuestro territorio, si la solicitud de registro no cumple con los
requerimientos para dicho fin, conforme lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos. Aunado a ello, es importante traer a colacion lo que al efecto establece el
Convenio de Paris en su articulo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una

marca es suficiente para denegar su inscripcion.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, concuerda
este Tribunal con el criterio dado por él a quo, y en este sentido lo procedente es declarar
sin lugar el recurso de apelacion presentado por la Licenciada Maricela Alpizar Chacén,
abogada, apoderada especial de la empresa ZAPATA HOLDING, en contra de la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés
minutos con treinta y seis segundos del once de septiembre de dos mil trece, la que en este

acto se confirma.

CUARTO. 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 (N° 8039
del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Organico y Operativo del Tribunal
Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por

agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion
planteado por la Licenciada Maricela Alpizar Chacdn, apoderada especial de la empresa
ZAPATA HOLDING, en contra de la resolucién emitida por el Registro de la Propiedad
Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con treinta y seis segundos del once de
septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el
rechazo de la solicitud de la marca “FLYBOARD?” en las clase 12 internacional. 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.-NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattya Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES
Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrinsicamente Inadmisibles
TNR: 00.41.53
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