TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0038-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de servicios “TAM DMC”
CORPORACION DE VIAJES TAM. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-7778)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°0493-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce

horas con diez minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Toméas Quirds
Jiménez, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad ndmero uno-mil
cuatrocientos once-cero quinientos nueve, en su condicion de apoderado especial de la empresa
CORPORACION DE VIAJES TAM, S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes
de la Republica de Costa Rica, en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el once
de agosto del dos mil quince, el sefior Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condicién de
apoderado especial de la empresa CORPORACION DE VIAJES TAM, S.A. solicit6 la
inscripcion del “TAM DMC” como marca de servicios para proteger y distinguir, “servicios de
turismo receptivo con énfasis en el acompariamiento de viajeros de tipo CIP”, en clase 39 de la

Clasificacion Internacional de Niza.
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SEGUNDO. Mediante resolucion final de las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015, el
Registro de la Propiedad Industrial resolvio rechazar la inscripcion de la solicitud presentada,
por ser inadmisible por derecho de terceros, de conformidad con el articulo 8 incisos a), b) y d)

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. En escrito presentado el veinticuatro de noviembre del dos mil quince, ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Tomas Quirds Jiménez, en representacion de
la empresa CORPORACION DE VIAJES TAM, S.A., interpuso recurso de revocatoria con
apelacion en subsidio en contra de la resolucion referida, siendo, que el Registro mediante
resolucion dictada a las 09:48:39 horas del 15 de diciembre del 2015, declara sin lugar el recurso
de revocatoria, y mediante resolucién dictada a las 09:49:39 horas del quince de diciembre del

2015, admite el recurso de apelacidn y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que 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 los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictdndose esta
resolucion fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con
el Organo Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOQOS. Este Tribunal enlista como

hechos con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 12 de agosto del
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2011, y vigente hasta el 12 agosto del 2021, la marca de servicios - registro
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nimero 211547, propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD
ANONIMA, cédula juridica nimero 3-101-555894, que protege y distingue, en clase 39 de la
Clasificacion Interncaional de Niza, “servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al
traslado de viajeros por diferentes vias, ya sea maritimas,terrestre o aérea, organizacion, venta
y operacion de excursiones y reservacion y venta de paquetes turisticos y en clase 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza, protege y distingue, servicios de asesoria, logistica y
organizacion de congresos, conferencias, tallerres, concursos, simposios y eventos de tipo

deportivo, cultural o de entrenamiento en general.” (Ver folios 48 a 49).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 12 de julio del

N '(i
2011, y vigente hasta el 12 de julio del 2021, la marca de servicios registro
nimero 210695, propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD
ANONIMA, cédula juridica nimero 3-101-555894, que protege y distingue, en clase 39 de la
Clasificacion Interncaional de Niza, “servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al
traslado de viajeros por diferentes vias, ya sea maritimas,terrestre o aérea, organizacion, venta
y operacion de excursiones y reservacion y venta de paquetes turisticos (no incluyen reservas
de habitaciones de hotel o reservas de alojamiento para turistas)” y en clase 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza, protege y distingue, servicios de asesoria, logistica y
organizacion de congresos, conferencias, tallerres, concursos, simposios y eventos de tipo

deportivo, cultural o de entrenamiento en general.” (Ver folios 50 a 51).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 13 de enero del
2012, y vigente hasta el 13 de enero del 2022, la marca de servicios
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registro numero 215361, propiedad de la empresa
COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD ANONIMA, cédula juridica nimero 3-101-555894,
que protege Yy distingue, en clase 39 de la Clasificacion Interncaional de Niza, “servicios de
agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vias, ya sea
maritimas,terrestre 0 aérea, organizacion, venta y operacion de excursiones y reservacion y
venta de paquetes turisticos (no incluyen reservas de habitaciones de hotel o reservas de
alojamiento para turistas)” y en clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza, protege y
distingue, servicios de asesoria, logistica y organizacion de congresos, conferencias, tallerres,
concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general.” (Ver
folios 52 a 53).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 15 de marzo del

Y COSTARICA
(,;,‘ DMC TOURS

We are i charge of the fun

2004, el nombre comercial registro nimero 145688,
propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD ANONIMA, cédula
juridica numero 3-101-555894, que protege y distingue, en clase 49 de la Clasificacion
Interncaional de Niza, “Un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de turismo,
turismo receptivo, comercializaciion de paquetes de turismo, operacién de viajes, representacion
de casas extranjeras, servicios de transportes terrestre de turismo, atencién de grupos de turistas,
viajes, alojamiento y traslado de turistas, comercio electronico, ubicado del Restaurante El
Chicote en Sabana Norte, 100 norte, 25 oeste, 200 norte y 150 oeste, Edificio Rosanka mano
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izquierda, portén negro con bambd, timbre 3. (Ver folios 54 a 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se solicita al
Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion de la marca TAM DMC, en clase 39 para
proteger servicios de turismo receptivo con énfasis en el acompafiamiento de viajeros tipo VIP.
Existe en la publicidad registral la marca DMC GROUPS (disefio) registro nimero 211547
para proteger en clase 39 servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de
viajeros por diferentes vias, ya sea maritimas,terrestre o aérea, organizacion, venta y operacion
de excursiones y reservacion y venta de paquetes turisticos y en clase 41 protege servicios de
asesoria, logistica y organizacion de congresos, conferencias, tallerres, concursos, simposios y
eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general. La marca DMC TOURS
(disefio), registro nimero 210695, en clase 39 servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada
al traslado de viajeros por diferentes vias, ya sea maritimas,terrestre o aérea, organizacion, venta
y operacion de excursiones y reservacion y venta de paquetes turisticos (no incluyen reservas
de habitaciones de hotel o reservas de alojamiento para turistas) y en clase 41 protege servicios
de asesoria, logistica y organizacion de congresos, conferencias, tallerres, concursos, simposios
y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general. La marca DMC GROUP
We are in change of the fun! (disefio) registro numero 215361, clase 39 para proteger
“servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vias, ya
sea maritimas,terrestre o aérea, organizacion, venta y operacién de excursiones y reservacion y
venta de paquetes turisticos (no incluyen reservas de habitaciones de hotel o reservas de
alojamiento para turistas)” y en clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza, protege y
distingue, servicios de asesoria, logistica y organizacion de congresos, conferencias, tallerres,
concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general, y el
nombre comercial COSTA RICA DMC TOURS (disefio), registro nimero 145688, en clase

49 protege un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de turismo, turismo
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receptivo, comercializaciion de paquetes de turismo, operacion de viajes, representacion de
casas extranjeras, servicios de transportes terrestre de turismo, atencion de grupos de turistas,
viajes, alojamiento y traslado de turistas, comercio electrénico, ubicado del Restaurante El
Chicote en Sabana Norte, 100 norte, 25 oeste, 200 norte y 150 oeste, Edificio Rosanka mano
izquierda, portdn negro con bambd, timbre 3. El Registro rechaza por derechos de terceros e
invoca el articulo 8 incisos a), b) y d).

La recurrente en su escrito de apelacion argumenta que para que haya confusidn deben existir
tres elementos diferenciadores, el fonético, gramatico e ideoldgico. Que DMC es genérico y
significa DESTINIT MANAGMENT COMPANY o sea empresa de gestion de destino, y aporta

unas pruebas a folio 33 al 40 sobre ello y sobre la linea aérea TAM.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el
signo “TAM DMC”. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las
formalidades y pueda ser objeto de inscripcion. En este sentido, el Registrador de conformidad
con lo que dispone el articulo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el
documento conforme a las reglas contenidas en sus articulos 7 y 8, que fijan los parametros
intrinsecos y extrinsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administracion para

erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrinseco, el Registrador esta encargado de examinar la solicitud de
inscripcion del signo propuesto, valora si éste cumple la funcion de marca, es decir, si posee la
capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza
y no conlleva a confusion al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro
de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrinsecos, el Registrador esta en la
obligacion de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta
refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o
servicios, pues de ser asi, ésta entraria en colisién con el derecho exclusivo de terceros, lo que

impediria su registro.
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Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existen
inscritas las marcas indicadas en el considerando primero de la presente resolucion y conforme

al articulo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger al titular registral.

El hecho de que los signos bajo cotejo, el solicitado denominativo y las marcas y nombre
comercial inscritos son de tipo mixto, que incluyen palabras, dibujos y disefios, siempre el

elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos, lo son sus elementos literales, sea,
DMC, ya que ésta denominacion es la que sobresale en los conjuntos marcarios, y es la que el

consumidor habra de recordar a la hora de realizar el acto de consumo, y es a través de ellas que

se referird a los servicios que desea adquirir.

De manera que la marca propuesta TAM DMC, gira en torno de la palabra DMC de los signos
inscritos, siendo que los deméas elementos que acompafian a los distintivos registrados,
constituyen elementos de uso comun y necesarios en el comercio, como lo son las palabras
GROUPS y TOURS, y el vocablo COSTA RICA es un indicativo del lugar donde se prestan los
servicios. No obstante, cabe sefialar, que el hecho que la solicitada utilice al inicio de su
denominacién la palabra TAM, para hacer la diferencia de las existentes en la publicidad
registral, ello no viene a individualizar la marca que se intenta registrar de las inscritas, dado
que el publico consumidor podria pensar que los signos inscritos con anterioridad tienen una
nueva presentacion en el comercio con el agregado TAM, o bien podria idear en su mente que
los conjuntos marcarios registrados y solicitado son parte de la linea area TAM, con lo cual se
produciria un riesgo de asociacion. Vemos asi, que los signos enfrentados se asemejan ya que
tienen en comun el elemento “DMC?” situacion que desde el punto de vista grafico o visual
provoca que el signo solicitado tenga un riesgo importante de ser asociada a los signos

registrados.
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Desde la 6ptica fonética o auditiva, y tomando en cuenta lo sefialado anteriormente, al escuchar
la vocalizacion de las denominaciones DMC éstas suenan igual, debido al elemento en comdn
que tienen, que es sobre el cual recaerd la atencion de los consumidores, y por ende puede
generar riesgo de confusion. Y desde el punto de vista ideoldgico o conceptual, los signos son

percibidos por el consumidor de una misma forma lo que le ocasionaria riesgo de confusion.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca
que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con los signos
registrados, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos méas semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiria al pablico

consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial,

Ahora bien, la ley marcaria permite la inscripcion de signos similares o idéntico a los
registrados, siempre que los servicios o productos que protegen no sean similares, idénticos y
que tampoco se relacionen. Lo anterior conforme al principio de especialidad regulado en el

articulo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Haciendo el ejercicio anterior, entre el signo solicitado y los inscritos y en relacion a los
servicios que identifican uno y otro signo, se observa que la marca solicitada protege en clase
39 de la clasificacion internacional de Niza, servicios de turismo receptivo con énfasis en el
acompariamiento de viajeros de tipo VP. Por su parte, las marcas registradas “DMC GROUPS
(diseiio)”; “DMC GROUP We are in change of the fun! (disefio)” y el giro comercial a que
se dedica el establecimiento comercial “COSTA RICA DMC TOURS (disefio)”, estan
relacionados, en el sentido que los servicios de la pretendida se encuentran contenidos entre los
servicios que distinguen las marcas registradas y el giro comercial son de una misma naturaleza,
“turismo”, lo que impide la convivencia registral de los signos, a fin de evitar el riesgo de

confusion y de asociacion en que pueda incurrir el consumidor.
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Por los argumentos expuestos, se concluye que al estar frente a signos semejantes y servicios y
giro comercial de una misma naturaleza y relacionados, podria causar riesgo de confusion (Art.
8 inciso a. y d. Ley de Marcas), y de asociacion (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), al consumidor
porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los servicios y el giro comercial. El
consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivacion de los signos
que se encuentran inscritos. Asi, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con
los articulos 25 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger los
signos inscritos y por ende al titular de esos signos, quien goza de un derecho de exclusiva sobre

éstos.

En cuanto a los agravios planteados por el apelante, respecto a que, para que haya confusion
deben existir tres elementos diferenciadores, el fonético, gramatico e ideoldgico. Que DMC es
genérico y significa DESTINIT MANAGMENT COMPANY o sea empresa de gestion de
destino, y aporta unas pruebas a folio 33 al 40 sobre ello y sobre la linea aérea TAM. Cabe
indicar a la recurrente, que el Registro de la Propiedad Industrial al igual que este Tribunal
conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se avoca a
examinar los signos en conflicto desde una perspectiva grafica, fonética e ideoldgica, y de ese
analisis tal y como se establecid lineas atras, se determina que la denominaciéon DMC esté
incluida dentro de los signos inscritos, es mas, corresponde al elemento principal, preponderante
de éstos signos. Si bien estas letras que conforman la denominacion DMC comercialmente
pueden tener un significado tal como lo indica el apelante, el consumidor medio no lo determina
asi al momento de observar la marca, para €l simplemente la marca es DMC con los elementos
secundarios que contenga. De manera que la marca solicitada cotejandola con las inscritas, no
genera dentro del consumidor aspectos dirigidos a individualizarla dentro del mercado, es mas,
podria producir en las inscritas un efecto contrario que perjudique a éstas, ya que el consumidor
podria pensar que todas las marcas y nombre comercial incluyendo la solicitada, pertenecen a
la linea aérea TAM, con lo cual se podria producir una dilucién de los signos inscritos en contra

del titular inscrito.
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Bajo este contexto y siendo que el elemento que el consumidor va a recordar al momento de
observar la marca solicitada es DMC y que éste constituye ser el elemento principal en las
inscritas, podria provocarse un riesgo de confusion y de asociacion en detrimento de las
inscritas. Por lo que procede el rechazo del agravio. En este sentido la prueba aportada a folios
33 al 40 resulta irrelevante, ya que el registrador conforme al proceso que se pide, lo que
corresponde conforme al marco de calificacion, es analizar como en efecto se hace, que la marca

solicitada no contravenga situaciones intrinsecas o extrinsecas.

De acuerdo a lo expuesto, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusion y de ser
asociado entre los consumidores con respecto a los inscritos, este no posee capacidad distintiva,
no siendo factible su registro, por lo que se debe confirmar la resolucion venida en alzada. Por
lo que resulta procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelacion interpuesto por el
licenciado Tomas Quirds Jiménez, en su condicion de apoderado especial de la empresa
CORPORACION DE VIAJES TAM, S.A., en contra de la resolucion final dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015, la que
en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripcion de la marca de

servicios “TAM DMC? en clase 39 de la Clasificacion Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento
Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo
del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por

agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR

el Recurso de Apelacion interpuesto por el licenciado Tomas Quirds Jiménez, en su condicion
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de apoderado especial de la empresa CORPORACION DE VIAJES TAM, S.A., en contra de
la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:53:17 horas del 11
de noviembre del 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de
inscripcion de la marca de servicios “TAM DMC” en clase 39 de la Clasificacion Internacional
de Niza. Se da por agotada la via administrativa. 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.-

Norma Urefia Boza

Carlos José Vargas Jiménez llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33
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