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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0457-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS 

IMPESA IP INTERNATIONAL COMPANY LTD., apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6461, REGISTRO 293386 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0020-2022 

 

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

horas con tres minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós. 

 

Recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martin, cédula de 

identidad 1-1041-0825, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de 

apoderada especial de la empresa IMPESA IP INTERNATIONAL COMPANY LTD., 

organizada y existente según las leyes de Barbados, domiciliada en Whitepark 

House, White Park Road, Bridgetown, Barbados, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:22:35 horas del 5 de octubre de 

2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado 

electrónicamente ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de febrero de 

2021, la abogada Mora Martin, de calidades y en su condición citada, presentó 
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solicitud de nulidad contra la marca de servicios , registro 293386, 

propiedad de la empresa FR COMPAÑÍA DE CRÉDITOS, S.A., en clase 36 de la 

nomenclatura internacional para proteger: créditos; por considerar que dicho signo 

es prácticamente idéntico a los registrados por su representada, existiendo riesgo 

de confusión o asociación con los signos marcarios inscritos que son: MONIBYTE 

(DISEÑO), registro 231433; MONIBYTE (DISEÑO), registro 232382; MONIBYTE 

(DISEÑO), registro 231432 y MONIBYTE (DISEÑO), registro 231428; lo que 

violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos 

(folios 3 al 9 del expediente de origen). 

 

Mediante resolución de las 14:05:14 horas del 23 de marzo de 2021, el Registro de 

la Propiedad Intelectual da traslado de la acción de nulidad al titular de la marca de 

servicios ; y por medio de escrito presentado el 21 de junio de 2021, 

se apersona la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-

601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa FR 

COMPAÑÍA DE CRÉDITOS, S.A., a contestar la nulidad planteada (folios 103 al 

114 del expediente principal).  

 

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución final dictada a las 15:22:35 

horas del 5 de octubre de 2021, en su considerando tercero aclara que no entra a 

conocer lo manifestado por la abogada López Quirós, por no demostrar su 

legitimación para actuar en representación de la empresa FR COMPAÑÍA DE 

CRÉDITOS, S.A. y declaró sin lugar la solicitud de nulidad en contra del signo 

, en virtud de que no contraviene la prohibición establecida en el 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en 

adelante Ley de marcas). 
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Inconforme con lo resuelto, la abogada Melissa Mora Martin, en representación de 

la empresa IMPESA IP INTERNATIONAL COMPANY LTD., apeló la resolución 

antes mencionada y en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, 

solicitó que se revocara y se declare la nulidad de la marca impugnada, para lo cual 

expresó como agravios que su representada tiene prioridad ya que desde el año 

2013 tiene registrados los signos: 1. MONIBYTE (DISEÑO), registro 231433, 2. 

MONIBYTE (DISEÑO), registro 232382, 3. MONIBYTE (DISEÑO), registro 231432, 

y 4. MONIBYTE (DISEÑO), registro 231428 y remitió a toda la prueba aportada. 

 

Agrega la apelante que la marca MONIBYTE se encuentra registrada en varios 

países de Latinoamérica, USA, Canadá e India; y que la marca  no 

debió ser inscrita por el Registro debido a que incurre en las prohibiciones del 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, sin dejar de lado que su representada 

cuenta con el derecho de prelación sobre sus signos ya que pertenecen a esta 

desde el 8 de noviembre de 2013, mientras que  fue inscrita el 4 de 

enero de 2021. 

 

Indica la recurrente, que su representada, fundada en junio de 2013, es conocida 

en el mercado nacional e internacional como IMPESA, caracterizándose por ser una 

empresa costarricense e innovadora que se dedica a desarrollar soluciones y 

herramientas para el sector financiero, bajo la marca MONIBYTE®, que logró una 

licencia de MasterCard y una alianza con el banco LAFISE, lanzando productos y 

servicios, y obtuvo un premio por innovación en banca personal y comercial en el 

2015, posterior a ello en el año 2016 se expande en la industria financiera en 

Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. 

 

En cuanto al examen de fondo de la marca MONIFAI efectuado por parte del 

Registro, señala la apelante que fue arbitrario e ilegal, debido a que no se 
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consideraron las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas; de 

ahí, que el registro de la marca MONIFAI resulte nulo de pleno derecho y además 

se deben garantizar los derechos registrales de los signos marcarios de su 

representada. 

 

Respecto a la perceptible identidad gráfica, fonética e ideológica entre la marca 

registrada MONIFAI y las inscritas MONIBYTE, se produce un riesgo de confusión 

y asociación en los consumidores al proteger los signos servicios financieros 

destinados al ofrecimiento de créditos y al mismo tiempo, debido a la gran similitud 

gráfica, provoca confusión en la percepción de los consumidores, proveedores y 

actores del mercado, pues hasta comparten el mismo tono naranja en su diseños; 

en cuanto al cotejo fonético la pronunciación es casi idéntica, por cuanto MONIBYTE 

se pronuncia “MO-NI-BAI-T”, en ambas marcas su parte predominante es casi la 

integralidad de la palabra, lo cual no genera diferencia alguna al momento de su 

pronunciación y a la vez comparten el vocablo idéntico “MONI”, en cuanto a la letra 

“F” que es parte de la marca MONIFAI su pronunciación resulta similar a la letra “B” 

contenida en el signo MONIBYTE y al compartir en su terminación las vocales 

fuertes “A-l” y la letras “T-E”, provoca que estas no sean perceptibles ni distintivas 

auditivamente; y desde el punto de vista ideológico ambos signos poseen el término 

idéntico “MONI”, que evoca la palabra dinero en idioma inglés, lo que deja entrever 

la copia que intentó crear la titular de la marca MONIFAI respecto a la originalidad 

de la marca MONIBYTE; que es de fantasía y no se compone por términos 

genéricos o de uso común, lo que viene a demostrar el proceso creativo de la marca 

MONIBYTE. En consecuencia, con la inscripción de la marca MONIFAI se está 

aprobando la coexistencia de signos marcarios idénticos, lo cual no es permitido en 

nuestra legislación, y provoca un perjuicio a su representada debido a que un 

tercero se atribuye derechos que no le pertenecen, aprovechándose del esfuerzo 
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económico de su representada, que lleva años publicitando la marca MONIBYTE y 

para alcanzar la distintividad que en la actualidad posee. 

 

Asimismo, el licenciado HARRY JAIME ZURCHER BLEN, abogado, cédula 1-0415-

1184, vecino de Escazú, San José, como apoderado especial de la compañía FR 

COMPAÑÍA DE CRÉDITOS, S. A., contesta la audiencia concedida por este 

Tribunal y solicita se confirme la resolución venida en alzada. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal 

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos: 

 

1.- Marca de servicios , registro 293386, inscrita el 4 de enero de 

2021, vigente hasta el 4 de enero de 2031, titular FR COMPAÑÍA DE CRÉDITOS, 

S.A., para proteger en clase 36 internacional: créditos (folios 5 al 6 del legajo digital 

de apelación). 

 

2.- Marca de fábrica y comercio  registro 232382, inscrita el 9 de enero de 

2014, vigente hasta el 9 de enero de 2024, titular IMPESA IP INTERNATIONAL 

COMPANY LTD., para proteger en clase 9 internacional: un software y tarjetas de 

crédito (folios 34 al 35 del legajo digital de apelación). 

 

3.- Marca de servicios  registro 231433, inscrita el 8 de noviembre de 2013, 

vigente hasta el 8 de noviembre de 2023, titular IMPESA IP INTERNATIONAL 

COMPANY LTD., para proteger en clase 36 internacional: servicios financieros y 

monetarios (folios 36 al 37 del legajo digital de apelación). 
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4.- Marca de servicios  registro 231432, inscrita el 8 de noviembre de 2013, 

vigente hasta el 8 de noviembre de 2023, titular IMPESA IP INTERNATIONAL 

COMPANY LTD., para proteger en clase 42 internacional: diseño y desarrollo de 

software y diseño de páginas web (folios 38 al 39 del legajo digital de apelación). 

 

5.- Nombre comercial  registro 231428, inscrito el 8 de noviembre de 2013, 

titular IMPESA IP INTERNATIONAL COMPANY LTD., que protege en clase 49: un 

establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de software y diseño de 

páginas web con un enfoque en brindar soluciones innovadoras en medios de pago 

electrónicos, ubicado en San José, San Rafael de Escazú, 100 metros al sur del 

Food Court de Multiplaza Escazú, Edificio Atrium, segundo piso (folios 40 al 41 del 

legajo digital de apelación). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con 

tal naturaleza de importancia para el presente caso, que no se logra demostrar la 

notoriedad de los signos distintivos , propiedad de la empresa IMPESA IP 

INTERNATIONAL COMPANY LTD. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La 
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Ley de marcas, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder 

la titularidad de un signo distintivo. Uno de ellos es el indicado en el numeral 37 que 

regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud 

de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se 

contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. 

 

Sin embargo, este artículo citado establece dos excepciones en las que no se podrá 

declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un 

distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados 

artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser 

aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el 

segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada, que es precisamente 

la cancelación del registro por falta de uso de la marca, que sería el otro 

procedimiento mediante el cual se puede perder la titularidad de la marca. 

 

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá 

a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el 

presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca  

registro 293386, titular FR COMPAÑÍA DE CRÉDITOS, S.A., inscrita el 4 de enero 

de 2021, para proteger en clase 36 internacional: créditos; y al ser interpuestas 

estas diligencias de nulidad el 12 de febrero de 2021, se encuentran presentadas 

dentro del plazo legal. 

 

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. La distintividad es un requisito fundamental 

para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e 

identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto 
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o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza 

que se encuentren en el mercado. 

 

En ese sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro en 

negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo 

de confusión o riesgo de asociación; respectivamente estos incisos indican: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de 

registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los 

mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan 

causar confusión al público consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero 

desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o 

productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los 

distinguidos por la marca anterior. 

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 

30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, 

acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los 

productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se 

evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos 

derivados de un signo registrado con anterioridad. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple 

observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La 

confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se 
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deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior 

puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

 

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar 

en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión 

de conjunto de los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca 

en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá 

de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las 

diferencias entre los signos en conflicto. Entonces, el cotejo marcario se integra por 

el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o 

establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Ahora bien, las marcas por cotejar son las siguientes: 

 

SIGNO QUE SE SOLICITA ANULAR 

 

 

CLASE 36: Créditos 

 

SIGNOS DE LA GESTIONANTE DE LA NULIDAD 

 

 

CLASE 9 CLASE 36 CLASE 42 NOMBRE COMERCIAL 

Un software y 
tarjetas de 

crédito 

Servicios 
financieros y 
monetarios 

 

Diseño y 
desarrollo de 

software y 

Un establecimiento comercial 
dedicado al diseño y desarrollo de 

software y diseño de páginas web con 
un enfoque en brindar soluciones 
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diseño de 
páginas web 

 

innovadoras en medios de pago 
electrónicos, ubicado en San José, 

San Rafael de Escazú, 100 metros al 
sur del Food Court de Multiplaza 

Escazú, Edificio Atrium, segundo piso. 

Así, en el caso concreto examinando en su conjunto el signo que se pretende anular 

 con las marcas registradas , observa este Tribunal que 

gráficamente el signo pretendido es mixto conformado por siete letras m-o-n-i-f-a-i, 

escritas con una grafía especial en color negro, exceptuando el tono de la primer 

vocal “i”, que es blanca y cuenta con un diseño especial al encontrarse dentro de la 

figura de un globo de diálogo o también conocido como bocadillo, de color 

anaranjado (https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_(historieta)); los distintivos 

marcarios pertenecientes a la empresa solicitante de la acción, son mixtos 

compuestos el vocablo MONIBYTE (M-O-N-I-B-Y-T-E), escrito en una grafía 

sencilla, diferenciándose dicho término en dos tonos MONI en color azul y BYTE en 

color celeste, además encima del término MONIBYTE, se observa una serie de 

figura geométricas formando las letras “M” y “B”, coloreadas en azul, celeste, 

anaranjado y melón; considera este Tribunal que a pesar de compartir los signos la 

locución MONI, estos presentan una serie de colores, elementos figurativos y 

denominativos distintos, los cuales otorgan la suficiente distintividad para poder 

coexistir en el mercado. 

 

En cuanto al cotejo fonético de los signos MONIFAI y MONIBYTE, a pesar de iniciar 

ambos con el vocablo MONI, sus terminaciones FAI y BYTE les proporcionan una 

carga distintiva importante, haciendo que su pronunciación en conjunto sea 

percibida y escuchada por el oído del consumidor de forma distinta, no generando 

ninguna coincidencia en su pronunciación y sonoridad, lo que permite al consumidor 

poder diferenciarlos. 
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Desde el punto de vista ideológico los denominativos MONIFAI y MONIBYTE, en su 

conjunto, carecen de significado al ser signos de fantasía, los cuales no evocan 

concepto alguno en la mente del consumidor que los pueda asociar, por lo que 

resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido. 

 

En consecuencia, del cotejo efectuado se colige que los signos no poseen 

semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que el signo cuya nulidad 

se pretende tiene suficiente distintividad para poder coexistir con las marcas 

inscritas; por ende, el consumidor logrará identificar los signos marcarios como sus 

productos y servicios, sin generar riesgo de confusión o asociación. 

 

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo 

los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado 

líneas arriba sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las 

diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico que presentan, de manera que 

resulta innecesario aplicar el principio de especialidad. 

 

III. RESPECTO A LA NOTORIEDADA ALEGADA. Cuando se pretende el 

reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular 

aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así 

sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la autoridad registral; 

de ahí que el artículo 44 de la Ley de marcas, establece que para demostrar la 

notoriedad de una marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios y 

corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el 

reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el 

artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente: 

mailto:info@tra.go.cr


 

4 de febrero de 2022 
VOTO 0020-2022 

Página 12 de 18 

 

 

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 

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca 

distingue. 

 

Estos elementos en la actualidad han sido ampliados por los contenidos en la 

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las 

Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta 

serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 

al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según 

la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre 

otras, incluyó la Ley Nº 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos 

mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). 

 

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, 

recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan 

los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “4. la 

duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud 

de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el 

reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los 

derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido 
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reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. 

el valor asociado a la marca.” (La negrita no es del original). 

 

Previo a continuar con el análisis respectivo, es menester indicarle a la apelante, 

que el hecho de que una prueba sea admitida no implica que esta surta los efectos 

deseados por que quien la aporta, la admisión solo permite tener la certeza de que 

la prueba cumple con las formalidades que la ley exige para ser valorada. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el 

correspondiente análisis del detalle de los elementos probatorios aportados por la 

recurrente al expediente principal, con el fin de demostrar la notoriedad de su marca, 

para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la 

prueba. Al respecto, consta en el expediente principal copia simple del listado de las 

marcas registradas MONIBYTE en Costa Rica obtenidas y visibles al público en 

https://www.tmdn.org; copia simple del listado de las marcas registradas 

MONIBYTE alrededor del mundo obtenidas y visibles al público en 

https://www.tmdn.org y copias simples de la presentación de la empresa IMPESA 

en el que detalla su historia y los logros obtenidos con la marca MONIBYTE (folios 

11 al 15). 

 

Asimismo, se aportan copias certificadas notarialmente de los siguientes 

certificados de registro de la marca MONIBYTE: Panamá, registro 235182 (folios 25 

al 26); Argentina, registro 2.825.458 (folio 27); Belice, registro BZ No. 12626.16 (folio 

28); Bolivia, registro 166360-C (folios 29 a 31); Brasil, proceso número 910207321 

(Folio 32); Canadá, registro TMA1,006,720 (folios 33 al 34); Chile, registro 1207085 

(folio 35); Colombia, registros: 537501, 570793 (folios 36 al 37); Ecuador, trámites 

números IEPI-2015-44661, IEPI-2016-95268, IEPI-2016-95269 y IEPI-2016-95270 

(folios 45 al 48); El Salvador, inscrita al: 00232 libro: 00280 folios: 479-480 (folio 49); 
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Estados Unidos de América, registros números: 5,138,586 y 5,321,390 (folios 50 al 

53); Guatemala, registro 218,797 (folio 54); Honduras, registro 137526 (folio 55); 

India, registro 3903420 (folios 56 al 57); Jamaica, registro 68445 (folios 58-59); 

México, registros números: 1613749 y 1747657 (folios 60 al 61); México, registros 

números: 1747097 y 1747099, , (folios 62 al 63); Nicaragua, 

registros números:  2015111167 LM, 2015111168 LM y 2015111169 LM, 

(folios 64 al 66); Paraguay, registro 443340 (folio 67); Perú, tomo 

1166 folio 049 (folio 68); Trinidad & Tobago, registro 50567 (folio 83); Uruguay, 

registro 55988 (folio 84). 

 

Además, se adjuntan certificación notarial de las siguientes página web: 

https://www.impesa.net/es/inicio/ (folios 69 al 82); 

https://magazine.cioreview.com/magazines/March2018/FinTech/; portada de la 

revista digital “CIO Review” (Revisión CIO), consulta realizada en la página web 

oficial de “CIO Review”, donde se refleja que la empresa IMPESA es destacada 

como “50 Most Promising Fintech Solutions Providers” (Los 50 proveedores de 

soluciones Fintech más prometedores) (folio 85); 

http://internationalbanker.com/wpcontent/uploads/2015/02/North-America-Awards-

Winners-2014-e1424039851354.png; “The International Banker 2014 North 

American Banking Award Results” (Resultados del Premio el Banquero 

Internacional Norte América 2014), donde se refleja que el Banco Lafise por el 

producto Monibyte ganó el Premio de la Bolsa de Valores de Londres como 
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“Commercial Bank of the Year Costa Rica” (Banco Comercial del Año Costa Rica) 

(folio 86); https://www.impesa.net/es/inicio/; sitio web oficial de la empresa IMPESA, 

en la cual se aprecia la página principal interactiva de la empresa FinTech 

desarrolladora de software IMPESA (folio 87); https://monibvte.com/es/inicio/; 

página web oficial de MONIBYTE, en la cual se observa la página principal 

interactiva de la plataforma MONIBYTE (folio 88); y 

https://www.monifai.com/#/dashboard/home; se aprecia la página principal 

interactiva de la plataforma MONIFAI (folio 89). 

 

Es criterio de este Tribunal que, el elenco probatorio resulta insuficiente para 

demostrar la notoriedad aducida y no constituye un elemento contundente para 

poder determinar que los signos de la apelante cumplan con los requisitos del 

artículo 45 citado líneas arriba. 

 

Es necesario recordar a la apelante que el hecho de contar con varios registros a 

nivel internacional no es suficiente para declarar la notoriedad de una marca, pues 

ello no implica que esta sea usada conforme a las exigencias impuestas por la ley 

ni el conocimiento generalizado dentro del ámbito de los consumidores. Tampoco 

el prestigio de la empresa titular es un punto que considerar para declarar la 

notoriedad de sus marcas. Para que una marca adquiera esta característica debe 

de aportarse prueba contundente que demuestre el conocimiento del signo por el 

sector pertinente del público, sea, ese grado de posicionamiento que ha adquirido 

la marca por su uso constante, aparejado a su difusión, publicidad y promoción. De 

la prueba aportada no se extraen esos requisitos vitales para que la marca en 

discusión adquiera ese grado de notoriedad y por ende esta solicitud es rechazada. 

 

En cuanto al derecho de prelación alegado por la representante de la empresa 

solicitante de la nulidad; este Tribunal considera que no es de aplicación al caso 
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que nos ocupa, debido a que las marcas en conflicto se encuentran debidamente 

inscritas y para lograr ese objetivo tuvieron que superar el marco de calificación 

registral que realiza el operador jurídico al examinar las formalidades intrínsecas y 

extrínsecas del acto pedido; en consecuencia la existencia de registros previos no 

es vinculante para la decisión del presente caso. 

 

La solicitante de la nulidad también expresa dentro de sus alegatos, que sus marcas 

cuentan con el derecho de prioridad por encontrarse registradas desde el año 2013; 

al respecto este Tribunal debe indicar, que dicho agravio no es de recibo por cuanto 

del cotejo realizado, se desprende que la marca que se pretende anular goza de la 

suficiente distintividad respecto de los signos registrados, debido a ello no se genera 

un riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 

 

Con respecto a la nulidad concomitante alegada por la recurrente, no encuentra este 

Tribunal elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, 

aunado al hecho que del estudio integral del proceso, tampoco se evidencia 

irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del 

procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Intelectual, según así lo 

establecen los artículos 32.1 y 33.2 del Código Procesal Civil, tal y como se indicó 

en el considerando cuarto de esta resolución. 

 

En lo referente al documento presentado por la representación de FR COMPAÑÍA 

DE CRÉDITOS, S.A., se tiene por recibido más no se hace referencia a este, por 

cuanto en ningún momento se instituyó como apelante dentro del presente proceso. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas, se 

rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, en 

calidad de apoderada especial de la compañía IMPESA IP INTERNATIONAL 
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COMPANY LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 15:22:35 horas del 5 de octubre de 2021, la que en este acto se 

confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin en calidad de 

apoderada especial de la compañía IMPESA IP INTERNATIONAL COMPANY 

LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual 

a las 15:22:35 horas del 5 de octubre de 2021, la que en este acto 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez       Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 

 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TNR: 00.41.36 

 

TIPOS DE MARCAS 

TE: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS 

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS 

T.N.R: 00.43.47 
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