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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0407-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL “ ” 

TRISQUEL S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5065, 

registro 276059) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0007-2021 

 

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

cincuenta y ocho minutos del quince de enero del dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado EDUARDO 

DÍAZ CORDERO, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-0756-0893, en su 

condición de apoderado especial de la sociedad TRISQUEL S.A., sociedad organizada, 

constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-101-

269160 con domicilio en Heredia, San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la 

calle el Bombacho, primera entrada a mano derecha, contra la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:19 horas del 24 de junio del 2020. 

 

Redacta el Juez Vargas Jiménez 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora MERLYN DE LOS 

ANGELES SOLANO HERRERA, a título personal, presentó acción de nulidad parcial 

(únicamente para eliminar el giro comercial de servicios de artesanías) contra el nombre 
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comercial , registro 276059, que protege y distingue un establecimiento comercial 

dedicado a impartir cursos de preparación de alimentos preparados con cacao y chocolate, 

preparación de alimentos en general, preparación de bebidas a base de cacao y chocolate, 

preparación de bebidas en general, así como a la formación de personas para la preparación 

de alimentos y bebidas en general, y la formación de personas dedicadas a la preparación de 

alimentos y bebidas a base de cacao y chocolate y en especial servicios de chocolatería y 

artesanías, ubicado en Heredia, San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la calle 

el Bombacho, primera entrada a mano derecha. La nulidad la fundamentó en el hecho que la 

solicitante goza de un mejor derecho por el uso anterior del nombre comercial  , 

que distingue un establecimiento comercial dedicado a la confección y venta de artesanías a 

base de vidrio: cajas para té, lámparas, esculturas, ubicado en San José, Barrio Aranjuez, 50 

metros al oeste de la iglesia de Sta. Teresita.   

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:06:19 horas 

del 24 de junio del 2020, resolvió en lo conducente: 

         

POR TANTO … se procede a: I) Se tiene por acreditado el uso anterior del signo ARTE 

SIBO (diseño) desde el año 2006, para la comercialización de “artesanías a base de vidrio: 

cajas para té, lámparas, esculturas” II) Se declara con lugar la solicitud de nulidad parcial 

del nombre comercial “SIBÜ (diseño)”, registro 276059 propiedad de TRISQUEL S.A., 

únicamente respecto al giro comercial de “venta de artesanías” … 

 

Inconforme con lo resuelto, el licenciado EDUARDO DÍAZ CORDERO apeló lo resuelto 

y expuso como agravios lo siguiente: 

 

Que el principio de congruencia citado por el Registro no es aplicable al presente caso. 
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Que el Registro esta obligado a aplicar el ordenamiento jurídico en su totalidad, no puede 

justificar el error de sus resoluciones en el principio de congruencia. 

 

Que las resoluciones del Registro tienen rango inferior al que poseen los Decretos ejecutivos 

y al existir el decreto N° 25514-H, aquel registro está en la obligación de aplicarlo, con 

prevalencia del indicado decreto sobre sus resoluciones, de conformidad con el artículo 6 de 

la Ley general de la administración pública. 

 

Que el Registro esta obligado, al analizar un procedimiento de nulidad de marcas, todas las 

normas conexas que existan relacionadas a su actuación como órgano encargado de la 

protección de la PI, según el artículo 10 de la Ley general de la administración pública. 

 

Que el Registro en la resolución recurrida, de manera inaceptable, no aplicó los Decretos N° 

25514-H y 41819-H denominados Régimen de tributación simplificado para comerciantes 

minoristas y bares, olvidando su obligación de aplicar el ordenamiento jurídico. 

 

Que la resolución es ilegal, y el Registro se aleja de su función como oficina encargada del 

cumplimiento de las normas existentes y que regulan el trámite de registro de marcas y 

nombres comerciales. 

 

Que el incumplimiento de una norma jurídica por parte del accionante demuestra su mala fe, 

y la buena fe es requisito exigido por la Ley de marcas para solicitar la inscripción de una 

marca basada en el uso. Por ello, el Registro no puede afirmar que los incumplimientos 

normativos no son parte de su interés como órgano de control de legalidad en el área de la 

propiedad intelectual. 

 

Que teniendo el Registro conocimiento de la condición del solicitante, sea, suscrita al 

régimen simplificado de Tributación Directa, no le asiste el derecho de plantear una acción 

de nulidad que tiene como objetivo registrar el nombre comercial ARTE SIBÖ, en razón del 

artículo 3 del decreto N° 25514-H, que indica: 
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Artículo 3°-Podrán ingresar al régimen simplificado los contribuyentes que 

realicen actividades económicas descritas en los artículos precedentes, siempre 

que cumplan, en conjunto, con los siguientes requisitos: 

c) Que la actividad no tenga su origen en la explotación de una franquicia, marca, 

nombre comercial, o en mantener la condición de comercializador exclusivo o 

único de otro ente económico, o que la misma persona mantenga más de un 

establecimiento abierto al público, dedicados a cualquiera de las actividades 

cubiertas por este régimen. 

 

Que en situaciones análogas, el Registro niega marcas a sociedades que no han pagado el 

impuesto de personas jurídicas, que es norma tributaria, y al igual que el decreto no es parte 

de la ley. 

 

Que el Registro realiza una valoración equivocada de la prueba, la prueba del uso debe 

realizarse por medio de facturas y la explotación y uso de los medios de publicidad. 

 

Que como la sociedad que presenta la nulidad no factura, por el Régimen Tributario al que 

pertenece, no puede presentar como prueba una certificación de CPA para tratar de obviar su 

obligación de no registrar nombres comerciales o marcas según lo señala el decreto 25514-

H. 

 

Que las copias de la certificación de la patente comercial y la copia de la señora Merlyn 

Solano como beneficiaria del Régimen de Tributación Simplificada, debieron ser certificadas 

por notario público.  

 

Que la pretensión de la señora Solano debió ser rechazada, según los decretos citados, no 

posee interés legítimo para plantear la acción de nulidad, la cual tiene como objetivo registrar 

el nombre comercial ARTE SIBÖ. 
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Que las copias simples de fotografías, tarjetas de presentación y una etiqueta, no son pruebas 

para demostrar el uso de un signo, no existen autenticaciones, certificaciones para demostrar 

los alegatos de la señora Solano. 

 

Que la certificación de contador público que se presentó es de otro proceso ya no cuenta con 

validez jurídica debido al tiempo transcurrido desde que se efectuó la misma, y el momento 

en que se presentó la acción de nulidad.  

 

La marca fue utilizada de mala fe ya que contraviene los decretos citados lo que también 

contraviene el artículo 4 de la ley de marcas que reza: la persona que la este usando de buena 

fe en el comercio… 

 

Que el contador estaba en la obligación de comunicar al solicitante conforme a los decretos 

que no podía pretender el registro de un nombre comercial.  

 

Que el contador solo puede acreditar hechos contables, no que se vendían productos en un 

local comercial denominado ARTE SIBO, no puede acreditar que desde el 2006 se venden 

esos productos en un local comercial. 

 

Que el Registro rechaza la declaración jurada presentada como prueba por parte del 

recurrente al indicar que es unilateral y no cuenta con el contradictorio, de igual manera la 

declaración del contador es unilateral y carece de contradictorio por lo que no debió 

admitirse. 

 

Que la solicitante de la acción de nulidad no demuestra que su uso ha sido relevante en la 

dimensión del mercado, según las normas de uso de la marca o nombre comercial.  

 

Solicita que el Tribunal se refiera a las argumentaciones en respuesta a la acción de nulidad 

y a la dimensión del mercado en el cual se usa la marca. 
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SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho probado el siguiente: 

  

1. Que en el registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa  

TRISQUEL S.A., el nombre comercial, , registro 276059, que protege y distingue 

un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de preparación de alimentos 

preparados con cacao y chocolate, preparación de alimentos en general, preparación de 

bebidas a base de cacao y chocolate, preparación de bebidas en general, así como a la 

formación de personas para la preparación de alimentos y bebidas en general, y la formación 

de personas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas a base de cacao y chocolate y 

en especial servicios de chocolatería y artesanías, ubicado en Heredia, San Isidro, Santa 

Elena, 200 metros de la entrada de la calle el Bombacho, primera entrada a mano derecha. 

Certificación visible a folios 99 y 100 del expediente principal. Solicitado el 14 de agosto de 

2015 y registrado el 12 de enero de 2017. 

 

2. El primer uso, en el año 2006, en el comercio del nombre comercial  que 

distingue un establecimiento comercial dedicado a la confección y venta de artesanías a base 

de vidrio: cajas para té, lámparas, esculturas, ubicado en San José, Barrio Aranjuez, 50 metros 

al oeste de la iglesia de Sta. Teresita, respecto del nombre comercial  , registro 

276059, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de 

preparación de alimentos preparados con cacao y chocolate, preparación de alimentos en 

general, preparación de bebidas a base de cacao y chocolate, preparación de bebidas en 

general, así como a la formación de personas para la preparación de alimentos y bebidas en 

general, y la formación de personas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas a base 
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de cacao y chocolate y en especial servicios de chocolatería y artesanías, ubicado en Heredia, 

San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la calle el Bombacho, primera entrada a 

mano derecha. 

 

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para demostrar el uso 

anterior del nombre comercial , que distingue un establecimiento comercial 

dedicado a la confección y venta de artesanías a base de vidrio: cajas para té, lámparas, 

esculturas, se admite la siguiente prueba presentada mediante el expediente 2-126167, 

adjunto como prueba para mejor resolver: 

 

✓ De folio 4 a 6 del expediente 2-126167, adjunto como prueba para mejor resolver, 

certificación de ventas anuales del establecimiento comercial identificado como 

 que distingue un establecimiento comercial dedicado a la confección y 

venta de artesanías a base de vidrio: cajas para té, lámparas, esculturas, ubicado en 

San José, Barrio Aranjuez, 50 metros al oeste de la iglesia de Sta. Teresita; de los 

años 2006 a 2018, emitida por el contador público Freddy Céspedes Soto, carnet 

5284, la certificación cumple con los requisitos de ley, por lo que se admite para su 

análisis. 

✓ Copia de certificado de patente comercial del negocio denominado ARTE SIBO a 

nombre de Merlyn de los Ángeles Solano Herrera, dado el 3 de noviembre de 2006. (folio 

7 expediente 2-126167 adjunto como prueba para mejor resolver) 
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✓ Constancia de inscripción en el régimen de tributación simplificada de la señora Merlyn 

de los Ángeles Solano Herrera, bajo el nombre comercial ARTE SIBO y como actividad 

principal venta de productos de artesanía, emitida el 8 de marzo de 2006 e inicio de 

actividades el 1 de abril de 2006. (folio 8 expediente 2-126167 adjunto como prueba para 

mejor resolver) 

 

 

QUINTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR O 

PRIMER USO EN EL COMERCIO DEL NOMBRE COMERCIAL , PARA 

LA VENTA DE ARTESANÍAS. En lo que respecta a la adquisición del derecho del nombre 

comercial, este se materializa con su primer uso en el comercio, según lo estipula la ley: 

 

Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho 

exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio... 

 

En el presente caso la solicitante de la nulidad esgrime como agravio el uso anterior o primer 

uso en el comercio del nombre comercial  que distingue un establecimiento 

comercial dedicado a la confección y venta de artesanías a base de vidrio: cajas para té, 

lámparas, esculturas, ubicado en San José, Barrio Aranjuez, 50 metros al oeste de la iglesia 

de Sta. Teresita, respecto del nombre comercial  , registro 276059, que protege y 
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distingue un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de preparación de 

alimentos preparados con cacao y chocolate, preparación de alimentos en general, 

preparación de bebidas a base de cacao y chocolate, preparación de bebidas en general, así 

como a la formación de personas para la preparación de alimentos y bebidas en general, y la 

formación de personas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas a base de cacao y 

chocolate y en especial servicios de chocolatería y artesanías, ubicado en Heredia, San Isidro, 

Santa Elena, 200 metros de la entrada de la calle el Bombacho, primera entrada a mano 

derecha. 

 

Supuestos que se extraen de los artículos 4 y 64 de la Ley de marcas.  

 

Además, es importante mencionar que, a pesar de tratarse del trámite de nulidad de un 

nombre comercial, le son aplicables los procedimientos establecidos para la nulidad del 

registro de marcas, según el artículo 68 de la Ley de marcas, como lo indicó en su momento 

el Registro. 

 

La Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978, en el artículo 40 enmarca la 

definición de uso de la marca: 

 

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se 

encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el 

comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 

tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios 

de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye 

uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a 

partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el 

territorio nacional… El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona 

autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para 

todos los efectos relativos al uso de la marca. 
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El artículo 25 de la Ley de marcas, en su párrafo final, cita lo que se puede tener como actos 

de uso de la marca: 

 

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea 

que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes: 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o 

servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina. 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. 

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables. 

 

Valoración de las pruebas presentadas por MERLYN DE LOS ANGELES SOLANO 

HERRERA: 

 

Certificación de ventas anuales del establecimiento comercial identificado como  

que distingue un establecimiento comercial dedicado a la confección y venta de artesanías a 

base de vidrio: cajas para té, lámparas, esculturas, ubicado en San José, Barrio Aranjuez, 50 

metros al oeste de la iglesia de Sta. Teresita; de los años 2006 a 2018, emitida por el contador 

público Freddy Céspedes Soto. 

 

Contrario a lo que indica el apelante, considera el Tribunal que este tipo de prueba tiene un 

valor relevante para determinar la verdad real de los hechos, según lo indica la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su artículo 22: 

 

…Hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidos por los contadores 

públicos autorizados u otros profesionales con fe pública… 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

15 de enero del 2021 
VOTO 0007-2021 

Página 11 de 16 

 

 
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 electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

La certificación del contador público indica que el monto total de ventas brutas en el 

establecimiento comercial “ ”, para el periodo comprendido entre los años 2006 a 

2018, se adjunta una de las tablas presentadas:  

 

 

 

Con los montos que arroja dicha certificación, y con fundamento en la sana crítica, este 

Tribunal considera que el consumidor ha tenido acceso a dichos productos en el 

establecimiento comercial identificado como .  

 

Y como se indicó, la certificación de contador viene a ser un tipo de prueba tasada que es 

plena, salvo que sea desvirtuada, hecho que no se dio en el presente caso. La certificación 

está plenamente detallada por año e identifica e indica que el establecimiento comercial inicio 

sus operaciones en el año 2006, con el nombre comercial ARTE SIBO. Dicha certificación 

muestra ventas en una cantidad considerable, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de 

venta de artesanías. 

 

Situación fáctica que se refuerza con la copia de certificado de patente comercial del negocio 
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denominado ARTE SIBO a nombre de Merlyn de los Ángeles Solano Herrera, dado el 3 de 

noviembre de 2006, y sobre todo con la constancia de inscripción en el régimen de tributación 

simplificada de la señora Merlyn de los Ángeles Solano Herrera, bajo el nombre comercial 

ARTE SIBO que indica que inicio actividades el 1 de abril de 2006. 

 

Considera esta instancia que con la prueba aportada se logra demostrar el primer uso en el 

comercio del nombre comercial , respecto del nombre comercial de la impugnante       

  en relación a la venta de artesanías. 

 

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas 

reales y que deben haberse realizado algunas ventas de productos o prestaciones de servicios 

durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con las certificaciones de contador 

público aportadas y la prueba que complementa aquella certificación. 

 

Al demostrar el uso anterior o primer uso corresponde el derecho preferente a la solicitud del 

signo  para proteger y distinguir: confección y venta de artesanías a base de vidrio: 

cajas para té, lámparas, esculturas. 

 

La situación analizada además, haya sostén en el hecho que la empresa TRISQUEL S.A., 

titular del nombre comercial , no demuestra un uso anterior o primer uso en el 

mercado en la venta de artesanías. Es decir, el impugnante en el recurso de apelación no 

aportó prueba nueva alguna, demostrando que usó su signo para la venta de artesanías antes 

del año 2006; y, las pruebas que constan en el expediente no demostraron un uso anterior a 

ese año. 
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Visto lo anterior será el cotejo de los signos el que dará las pautas para determinar la posible 

coexistencia registral de los signos. Tomando en consideración las semejanzas gráficas, 

fonéticas e ideológicas y el giro comercial a distinguir. 

 

No se requiere mayor esfuerzo para determinar a simple vista que entre los signos en conflicto 

 / , gráficamente el elemento denominativo preponderante de cada singo 

es similar “SIBÖ vs SIBÜ”. 

 

Igual sucede al nivel fonético, su pronunciación es similar ya que los elementos secundarios 

no introducen alguna diferencia en la percepción auditiva del consumidor. 

 

Ideológicamente los signos no evocan concepto alguno que se relacione. 

 

Determinadas las similitudes tan marcadas a nivel gráfico y fonético, corresponde analizar el 

giro comercial que distinguen los signos para determinar si por el principio de especialidad 

es posible su coexistencia registral. 

 

El nombre comercial a la que le asiste el derecho preferente para su inscripción, 

distingue: confección y venta de artesanías a base de vidrio: cajas para té, lámparas, 

esculturas; mientras que, el signo  distingue: impartir cursos de preparación de 

alimentos preparados con cacao y chocolate, preparación de alimentos en general, 

preparación de bebidas a base de cacao y chocolate, preparación de bebidas en general, así 

como a la formación de personas para la preparación de alimentos y bebidas en general, y la 

formación de personas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas a base de cacao y 
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chocolate y en especial servicios de chocolatería y artesanías. 

 

Es claro que el nombre comercial  coincide en parte  con el giro comercial del signo 

, que es la artesanía; por lo que, a juicio de este Tribunal, existe un inminente riesgo 

de confusión para el consumidor medio y por esto los signos no pueden coexistir 

registralmente, asistiéndole el mejor derecho a la empresa solicitante de la nulidad como se 

desarrolló.  

 

En este caso el nombre comercial  resulta inadmisible en vista que es capaz de crear 

confusión con el nombre comercial usado con anterioridad para artesanías; y, por lo tanto, es 

correcta la apreciación del Registro en cuanto a la nulidad para ese giro específico, según los 

artículos 64 y 65 de la Ley de marcas. 

 

En cuanto a los agravios del apelante, este Tribunal manifiesta que ni el Registro ni este 

órgano colegiado poseen competencia para conocer y resolver cualquier posible o 

eventual contradicción normativa en relación con la situación tributaria de la Sra. Solano 

Herrera. Como bien lo manifestó la resolución aquí impugnada, tal situación fáctica solo 

podrá conocerla y resolverla la autoridad tributaria competente. Sin embargo, frente a la 

prueba aportada, este Tribunal valora que la misma Tributación Directa cuando genera la 

constancia aportada, hace referencia al hecho de que la Sra. Solano Herrera utiliza el nombre 

comercial Arte Sibo; ante dicha manifestación de la Administración Tributaria, este órgano 

colegiado carece de competencia para desvirtuar el pleno valor probatorio de la misma. 

 

Con respecto a la prueba aportada por el apelante como bien lo indicó el Registro no logró 
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determinar un uso anterior o primer uso en el comercio del nombre comercial  para 

el giro de venta de artesanías respecto del nombre comercial . 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el 

Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la acción de nulidad parcial 

presentada, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por EDUARDO 

DÍAZ CORDERO, en su condición de apoderado especial de la sociedad TRISQUEL S.A., 

contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:19 horas 

del 24 de junio del 2020, la cual se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por EDUARDO DÍAZ CORDERO, en su condición de apoderado especial de 

la sociedad TRISQUEL S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, de las 11:06:19 horas del 24 de junio del 2020, la cual se confirma. Sobre lo 

resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 

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 resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva 

este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 
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Oscar Rodríguez Sánchez      Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

          Priscilla Loretto Soto Arias                           Guadalupe Ortiz Mora 
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