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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE N.º 2022-0019-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA    

MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD., apelante 

DISNEY ENTERPRISES, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10917) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N.º 0068-2022 

 

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

con seis minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

  

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación interpuestos por la licenciada Melissa 

Mora Martín, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-

1041-0825, en su condición de apoderada especial de la compañía MOUNTRIGI 

MANAGEMENT GROUP LTD., una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de 

Suiza y la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de 

identidad número 1-679-960,  apoderada especial de la empresa DISNEY ENTERPRISES, 

INC., una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Delaware,  Estados Unidos de 

América, con domicilio en 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, contra 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:22:35 horas del 18 

de octubre del 2021.  

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Marianella Arias Chacón, 

de calidades indicadas y en representación de la empresa DISNEY ENTERPRISES, INC., 

presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio en clase  38 para proteger 

y distinguir: servicios de teledifusión; servicios de transmisión de televisión; operación de 

redes de televisión por cable; y en clase 41: servicios de entretenimiento del tipo de 

programación televisiva y cinematográfica; servicios de entretenimiento del tipo de 

programas multimedia continuos en el ámbito de la comedia, el drama, la acción, estilo de 

vida y realidad distribuidos a través de diversas plataformas a través de múltiples formas de 

medios de transmisión; proporcionar información de entretenimiento en línea en los campos 

de la comedia, el drama, la acción, estilo de vida y realidad. 

 

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la licenciada 

Melissa Mora Martín, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la 

compañía MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD., y el licenciado José Paulo 

Brenes Lleras, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-

0694-0636, apoderado especial de la empresa STARZ ENTERTAINMENT LLC, una 

sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, Estado de 

Colorado, con domicilio en 8900 Liberty Circle, Englewood, Colorado 80112, interpusieron 

oposición por razones extrínsecas contra la solicitud de inscripción presentada. La compañía 

MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD., alegó que su representada es titular de 

marcas registradas en Costa Rica: EL CANAL DE LAS ESTRELLAS en clase 38 y LAS 

ESTRELLAS (DISEÑO) en clases 38 y 41; por lo que la marca solicitada tiene elementos 

similares en grado de confusión a las marcas notorias de su representada. Por su parte, la 

compañía STARZ ENTERTAINMENT, LLC, señaló que su representada utiliza las 

marcas STARZ y STARZPLAY para distinguir los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa que consisten entre otros en servicios de entretenimiento, a través de canales de 

televisión, videos, películas, servicios de telecomunicación, radiodifusión y transmisión de 
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canales de televisión, películas, contenido de audiovisuales, multimedia, etc.; no obstante, 

con escrito presentado ante el Registro de Propiedad intelectual el 10 de agosto de 2021, el 

licenciado Brenes Lleras desistió de la oposición interpuesta (folio 157 del expediente 

principal). 

 

Mediante resolución dictada a las 16:22:35 horas del 18 de octubre del 2021, el Registro de 

la Propiedad Intelectual resolvió: tener por desistida la oposición presentada por STARZ 

ENTERTAINMENT, LLC.; rechazar la notoriedad de las marcas EL CANAL DE LAS 

ESTRELLAS Y LAS ESTRELLAS (diseño); declarar con lugar la oposición interpuesta por 

MOUNTRIGUI MANAGENT GROUP LTD, contra la solicitud de inscripción de la 

marca de servicios  en clases 38 y 41 internacional, solicitada por DISNEY 

ENTERPRISES, INC, la cual denegó. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Melissa Mora Martin, 

representante de la empresa MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD., presentó 

recurso de apelación y nulidad concomitante mediante escrito presentado el 5 de noviembre 

de 2021, y en sus agravios indicó:  

No está conforme con la decisión que rechaza la notoriedad de las marcas de su representada 

EL CANAL DE LAS ESTRELLAS y porque con la prueba aportada se 

demuestra la difusión de las marcas durante varias décadas en el mercado nacional, así como 

el alcance del público televidente y la identificación de estas marcas por parte de los 

costarricenses. Ante el Tribunal amplía sus alegatos e indica lo siguiente: 
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1. Su representada considera que las marcas EL CANAL DE LAS ESTRELLAS Y LAS 

ESTRELLAS (DISEÑO) deben ser declaradas notorias y la prueba aportada es suficiente 

para demostrar la notoriedad.  

2. A través del otorgamiento de licencias de uso de sus marcas a TELEVISA S.A. DE C.V. 

empresa perteneciente al mismo grupo empresarial es la que emite la señal televisiva y a su 

vez, está autorizada para sublicenciar las marcas en cualquier país del mundo.  

3. LAS ESTRELLAS es una marca registrada y protegida como derecho de autor, en México, 

Costa Rica y varios países alrededor del mundo. El “Estudio de Posicionamiento” aportado 

como prueba demuestra el conocimiento y difusión de la marca en el mercado costarricense. 

4. Existe riesgo de confusión, riesgo de asociación y aprovechamiento desleal de la marca de 

su representada, así como similitud entre los signos. 

5. Las marcas de su representada se encuentran en uso en el mercado costarricense mediante 

la difusión del canal LAS ESTRELLAS a través de distintas empresas de televisión por cable. 

En el expediente de origen constan certificaciones notariales de sitios web que muestran en 

la oferta de canales el de su representada; también consta material publicitario y alcance de 

las cableras, así como declaraciones juradas rendidas por los representantes de estas 

empresas.  

6. Las marcas están a disposición del público y son difundidas en más de 17 cableras en las 

7 provincias del país; existen en el mercado internacional desde 1952 y en Costa Rica desde 

los años 80. 

Finalmente solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación, revocando 

parcialmente la resolución recurrida, manteniendo el rechazo de la marca solicitada por la 

empresa DISNEY ENTERPRISES, INC, pero declarando la notoriedad de las marcas de 

su representada. 
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Asimismo, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada 

especial de la empresa DISNEY ENTERPRISES, INC., inconforme con lo resuelto por el 

Registro de origen, apeló la resolución mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 

2021, ampliando sus agravios ante este Tribunal, en los siguientes términos:  

1. No existe similitud ideológica entre los distintivos CANAL DE LAS ESTRELLAS y 

  con la marca que pretende inscribir su representada  , el Registro realiza 

un análisis poco profundo al considerar que las marcas dan la misma idea; el consumidor al 

ver estos distintivos en ningún momento se confundirá pues no se está ante un mismo 

concepto. El Registro de primera instancia divide la marca de su representada, lo cual va en 

contra de la lógica jurídica y el sentido común, pues se debe analizar la marca como un todo 

de la manera en que lo realizan los consumidores. 

2. Los términos star y estrella son de uso común para las clases 38 y 41; existen gran cantidad 

de marcas inscritas en esas clases que coexisten registralmente, por lo que no procede utilizar 

ese término como base para establecer que existe una coexistencia ideológica, es ilógico y 

no procede. El vocablo action crea la diferencia necesaria para evitar la confusión alegada. 

3. Los servicios identificados con la marca    provienen de una de las compañías 

de entretenimiento más grandes del mundo. Tanto Disney como Televisa son compañías de 

entretenimiento, pero cada una tiene su segmento de mercado identificado y en ningún 

momento se podrán confundir uno con otro. No existe similitud gráfica y fonética entre los 

distintivos.  Solicita se reconsidere el criterio, se deniegue la oposición presentada en contra 

del signo pedido por su representada y se ordene la continuación del trámite de inscripción 

de este distintivo marcario. 
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Por lo anterior solicita revocar la resolución del Registro de origen y ordenar la continuación 

de las diligencias de inscripción de este distintivo. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de 

influencia para la resolución de este proceso los siguientes: 

 

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos 

propiedad de MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP, LTD: 

 

a. Marca de servicios “EL CANAL DE LAS ESTRELLAS” registro 218970, inscrita 

el 1 de junio de 2012, vigente hasta el 1 de junio de 2022; para proteger y distinguir 

en clase 38: servicios de difusión de programas de televisión (folio 134 del expediente 

principal).  

b. Marca de servicios  registro 257529, inscrita el 1 de diciembre de 2016, 

vigente hasta el 1 de diciembre de 2026; para proteger en clase 38: servicios de 

radiodifusión de televisión; servicios de radiodifusión de televisión por cable; 

servicios de transmisión de video balo demanda (video on demand VOD); servicios 

de radiodifusión, a saber, la transmisión electrónica y el streaming de audio, video, 

gráficos, texto y datos a través de Internet, sistemas de banda ancha, teléfonos y 

dispositivos de comunicación portátiles e inalámbricos; y en clase 41: producción y 

distribución de programas de radio y televisión; servicios de programación y 

producción de televisión por cable; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar 

programas de televisión de juegos, entretenimiento, telenovelas, reality shows y 

programas de televisión sobre otros programas de televisión, todos distribuidos a 

través de diferentes plataformas a través de múltiples formas de medios de transmisión 
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(folio 135 del expediente principal).  

 

2. La marca de servicios en clase 38 y 41 fue declarada notoria mediante voto 

0066-2022 de las 11:02 del 25 de febrero de 2022, emitido por este Tribunal.  

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este 

carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. 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 DEL ASUNTO. I. RESPECTO A LA DECLARACIÓN 

DE NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO INSCRITO A FAVOR DE LA 

EMPRESA OPOSITORA.  Este Tribunal ya se ha referido en múltiples resoluciones 

respecto a la a obligatoriedad de proteger las marcas notorias, lo cual tiene su fundamento en 

el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del 

Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se 

comprometió a proteger las marcas notoriamente reconocidas. Además, este es un tema que 

también está regulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

Ley 7484 de 28 de marzo de 1995, que, de forma expresa en su artículo 6 bis, obliga a los 

países de la Unión a proteger las marcas notoriamente conocidas.  

 

Este análisis legal, ampliado incluso a la doctrina y jurisprudencia, fue realizado para un caso 
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similar en el voto n.° 0066-2022 emitido por este Tribunal a las 11:02:00 horas del 25 de 

febrero de 2022, donde se declaró la notoriedad de la marca de servicios   para 

proteger y distinguir en clase 38: servicios de radiodifusión de televisión; servicios de radio 

difusión de televisión por cable; servicios de transmisión de video balo demanda (video on 

demand VOD); servicios de radiodifusión, a saber, la transmisión electrónica y el streaming 

de audio, video, gráficos, texto y datos a través de Internet, sistemas de banda ancha, 

teléfonos y dispositivos de comunicación portátiles e inalámbricos; y en clase 41: producción 

y distribución de programas de radio y televisión; servicios de programación y producción 

de televisión por cable; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar programas de 

televisión de juegos, entretenimiento, telenovelas, reality shows y programas de televisión 

sobre otros programas de televisión, todos distribuidos a través de diferentes plataformas a 

través de múltiples formas de medios de transmisión.  

 

Tal declaratoria se dio con base en la prueba que este Tribunal tuvo por acreditada para 

demostrar tal condición, a saber:  

 

1. Certificaciones notariales de las siguientes páginas web: 

a) https://www.kolbi.cr/wps/portal/kolbi_dev/hogares/television/ka-tv/lista-de-canales 

b) https://www.cabletica.com/negocios/pyme/television/gclid=CjwKCAjw1uiEBhBzE

iwAO9BHQ6YIxaPayDMJIRPm3vniPOQfeEkVKLY1lWlzVfv5MpuXXj6Ee6TRx

oCL6oQAvD_BwE 

c) https://telecablecr.com/wp-content/uploads/2021/04/Grilla-Total-Canales-descarga-

fotos-web_compressed.pdf  

d) https://www.skycostarica.com/suscriptor/paquetes/residenciales/ 

e) https://www.tigo.cr/tv/lista-de-canales 
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f) http://supercable.co.cr/residencial/tv-basico 

 

2. Certificaciones notariales de los certificados de marca emitidos por el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Intelectual de la marca  en clase 41, registro 1711694 y en clase 38, 

registro 1710434.  

 

3. Certificación notarial del certificado de Derechos de Autor emitido por el Instituto 

Mexicano del Derecho de Autor del dibujo , registro 03-2016-111813031200-01. 

 

4. Declaraciones juradas apostilladas de MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD y 

TELEVISA S.A. de C.V., sobre la licencia de uso de la marca entre las empresas del mismo 

grupo empresarial, autorización de TELEVISA S.A. de C.V. de otorgar sublicencias de las 

marcas en cualquier país, específicamente Costa Rica, así como uso y comercialización de la 

marca. 

 

5. Declaración jurada apostillada emitida por el representante legal de SERVICIOS 

DIRECTOS DE SATÉLITE S.A., empresa que opera bajo la marca SKY, donde consta la 

relación comercial entre TELEVISA S.A. de C.V. y la explotación de la marca en su 

oferta de canales televisivos desde el 2016. 

 

6. Material publicitario de las principales cableras: SKY y TIGO en Costa Rica donde se 

evidencia el uso de la marca  

 

7. Declaración jurada de la empresa TELECABLE S.A. donde se evidencia que la señal del 
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canal televisivo  es originalmente emitido por TELEVISA S.A. de C.V. y que la 

empresa TELECABLE S.A. cuenta con el debido contrato de distribución de contenido 

respecto al referido canal. 

8. Estudio de Posicionamiento de la marca elaborado por la empresa SINAPSIS, que 

evidencia el posicionamiento de esa  marca en el mercado costarricense. 

 

Todos estos elementos, analizados en forma integral, fueron esenciales para la declaratoria 

de notoriedad y permitieron comprobar con claridad la extensión del conocimiento, 

intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de esta marca para las clases 38 y 

41 de la nomenclatura internacional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 45 de la 

Ley de marcas y la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección 

de las marcas notoriamente conocidas.  

 

En ese sentido y ante las condiciones apuntadas, este signo merece una protección reforzada 

como signo notorio y tal protección alcanza a los servicios indicados, cuando lleve un riesgo 

de asociación con el titular o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. En este 

sentido, se admiten parcialmente los agravios esgrimidos por la representación de la empresa 

MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD., respecto a la notoriedad del signo que se 

indicó. En cuanto a la marca “EL CANAL DE ESTRELLAS” no se logró demostrar tal 

condición. 

 

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Reconocida la 

condición de notoriedad del signo propiedad de la empresa MOUNTRIGI 

MANAGEMENT GROUP LTD., este Tribunal debe abocar su análisis a determinar si el 

signo solicitado por la empresa DISNEY ENTERPRISES, INC., es igual o similar a la 
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marca que con anterioridad fue declarada notoria, de modo que pueda causar en el 

consumidor riesgo de confusión o asociación.  

  

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado 

como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación 

con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho 

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección 

que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. 

 

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a 

error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, 

no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo 

podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por 

encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 
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ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la 

denominación de origen anterior. 

[…] 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total 

o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado 

contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos 

empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un 

tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de 

asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

[…] 

 

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e 

identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se 

evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se 

protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro 

del mismo giro comercial. 

 

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más 

signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 

 

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del 

consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado 

con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las 

denominaciones, 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 
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en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se 

deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son 

confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 

 

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no 

solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y e) de la ley de cita, sino también el artículo 

24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los 

diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar 

más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas 

fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para 

objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que 

comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica: 

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del 

examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, 

entre otras, las siguientes reglas: 

[…] 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los 

signos;  

[…] 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican 

sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o 

relación entre ellos;  

[…] 

 

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso n.° 84-IP-2015, Quito, 

del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro 

Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis 
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expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos 

distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante 

disposición de esos elementos.” 

 

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como 

herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los 

puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes 

entre el signo solicitado y los signos registrados.  Esta composición puede generar que 

efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al 

consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los 

derechos adquiridos por terceros. 

 

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:  

el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son 

confundibles, […]. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden 

provocar una confusión visual […]. Con el cotejo fonético se verifican tanto las 

similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. […] Así, tenemos que: 

la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de 

su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la 

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

similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. Voto 

135-2005. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005). 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido 

conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una 

misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor 

distinguir a uno de otro. 
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De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:  

 

Marca solicitada 

 

Clase 38: servicios de teledifusión; servicios de transmisión de televisión; operación de redes 

de televisión por cable. 

 

Clase 41: servicios de entretenimiento del tipo de programación televisiva y cinematográfica; 

servicios de entretenimiento del tipo de programas multimedia continuos en el ámbito de la 

comedia, el drama, la acción, estilo de vida y realidad distribuidos a través de diversas 

plataformas a través de múltiples formas de medios de transmisión; proporcionar 

información de entretenimiento en línea en los campos de la comedia, el drama, la acción, 

estilo de vida y realidad. 

Marcas inscritas 

 

EL CANAL DE LAS ESTRELLAS 

 

Clase 38: servicios de difusión de programas de televisión.  

 

 

 

Clase 38: servicios de radiodifusión de televisión; servicios de radiodifusión de televisión por 

cable; servicios de transmisión de video balo demanda (video on demand VOD); servicios de 

radiodifusión, a saber, la transmisión electrónica y el streaming de audio, video, gráficos, 
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texto y datos a través de Internet, sistemas de banda ancha, teléfonos y dispositivos de 

comunicación portátiles e inalámbricos.  

 

Clase 41: producción y distribución de programas de radio y televisión; servicios de 

programación y producción de televisión por cable; servicios de entretenimiento, a saber, 

proporcionar programas de televisión de juegos, entretenimiento, telenovelas, reality shows y 

programas de televisión sobre otros programas de televisión, todos distribuidos a través de 

diferentes plataformas a través de múltiples formas de medios de transmisión.  

 

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la 

empresa DISNEY ENTERPRISES, INC., debe tenerse presente que el signo requerido 

fue traducido por su solicitante DISNEY ENTERPRISES, INC., como 

“ESTRELLA ACCIÓN” (ver folio 1 del expediente principal). Ahora bien, de acuerdo con 

el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico se determina que, entre 

el elemento literal del signo solicitado y los registrados existen importantes diferencias; si 

bien es cierto las palabras que componen el signo solicitado están en inglés y que fue 

traducida por el solicitante como “estrella acción”, el signo se compone de las letras “ST” 

seguido de una figura de una estrella de 5 puntas, la letra “R” y en la siguiente línea la palabra 

“ACTION”; mientras que las marcas inscritas, una es denominativa “EL CANAL DE LAS 

ESTRELLAS” en cuyo caso no hay ningún tipo de similitud y el signo  se 

compone en su parte denominativa de las palabras “las estrellas” y una figura de una estrella 

de 8 puntas que resulta muy diferente en su conjunto al signo solicitado. 

  

Desde el punto de vista fonético, no existe similitud, porque al estar escrito el signo solicitado 
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en inglés no puede compararse a nivel auditivo con los signos inscritos que están escritos en 

el idioma español.  

 

En el campo ideológico, si bien ambos distintivos contienen la figura de una estrella, tal 

elemento gráfico es lo suficientemente diferente lo que imposibilita el riesgo de confusión.  

 

Por lo anterior, contrario a lo dispuesto por el Registro de primera instancia este Tribunal 

acoge los agravios del apelante DISNEY ENTERPRISES, INC., en cuanto a que la marca 

solicitada sí tiene aptitud distintiva, la cual es otorgada por el conjunto de elementos que la 

componen; en definitiva, a nivel gráfico, ideológico y fonético es diferente a las marcas 

inscritas, razón por la que los signos pueden coexistir en el mercado. Efectivamente, lleva 

razón al señalar que el Registro no debió rechazar la solicitud por la presencia de elementos 

de uso común, ya que como bien se analizó, la marca en su conjunto sí tiene otros elementos 

que la distinguen.  

 

Ahora bien, si los signos son 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 no se configura en el presente caso 

dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, ideológico y fonético entre los signos 

cotejados, por lo que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad. 

 

Partiendo de lo expuesto, los agravios del apelante DISNEY ENTERPRISES, INC., deben 

ser de recibo, porque la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga 

distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos 

inscritos; su uso no lleva a confusión ni riesgo de asociación con el titular o un 

aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo inscrito. Conforme al cotejo realizado se 

determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen 

características propias que los individualiza e identifica. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y 

doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es: I. Declarar con lugar el recurso 

de apelación planteado por la compañía DISNEY ENTERPRISES, INC. en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:22:35 horas del 18 de 

octubre del 2021, la cual se revoca parcialmente y ordenar la inscripción del signo  

 para distinguir en clase 38: servicios de teledifusión; servicios de transmisión 

de televisión; operación de redes de televisión por cable; y en clase 41: servicios de 

entretenimiento del tipo de programación televisiva y cinematográfica; servicios de 

entretenimiento del tipo de programas multimedia continuos en el ámbito de la comedia, el 

drama, la acción, estilo de vida y realidad distribuidos a través de diversas plataformas a 

través de múltiples formas de medios de transmisión; proporcionar información de 

entretenimiento en línea en los campos de la comedia, el drama, la acción, estilo de vida y 

realidad. II. Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa 

MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD. y reconocer la notoriedad de la marca  

 en clases 38 y 41 de la nomenclatura internacional, declarada mediante voto 

0066-2022 de las 11:02:00 del 25 de febrero de 2022, emitido por este Tribunal. Declarar sin 

lugar la apelación planteada para el reconocimiento de la notoriedad de la marca EL CANAL 

DE LAS ESTRELLAS, así como la oposición interpuesta por la licenciada Melissa Mora 

Martin, en representación de MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD contra la 

solicitud de inscripción del signo en clases 38 y 41, solicitada por DISNEY 

ENTERPRISES, INC. 
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En relación con la nulidad concomitante alegada por la representación de MOUNTRIGI 

MANAGEMENT GROUP LTD., que se indica le sobreviene a la resolución impugnada, 

este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado, no observó causales, 

defectos u omisiones que pudieren haber provocado algún vicio de esta naturaleza. En 

consecuencia, se rechaza por improcedente lo peticionado en torno a la nulidad. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve: I. Declarar con lugar el recurso de 

apelación planteado por la compañía DISNEY ENTERPRISES, INC., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:22:35 horas del 18 de 

octubre del 2021, la cual se revoca parcialmente y se ordena la inscripción del signo  

 para distinguir en clase 38: servicios de teledifusión; servicios de transmisión 

de televisión; operación de redes de televisión por cable; y en clase 41: servicios de 

entretenimiento del tipo de programación televisiva y cinematográfica; servicios de 

entretenimiento del tipo de programas multimedia continuos en el ámbito de la comedia, el 

drama, la acción, estilo de vida y realidad distribuidos a través de diversas plataformas a 

través de múltiples formas de medios de transmisión; proporcionar información de 

entretenimiento en línea en los campos de la comedia, el drama, la acción, estilo de vida y 

realidad. II. Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la 

empresa MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD., y se reconoce la notoriedad de 

la marca   en clases 38 y 41 de la nomenclatura internacional, declarada 

mediante voto 0066-2022 de las 11:02:00 del 25 de febrero de 2022, emitido por este 

Tribunal. III. Declarar sin lugar la apelación planteada por la empresa MOUNTRIGI 
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MANAGEMENT GROUP LTD., para el reconocimiento de la notoriedad de la marca EL 

CANAL DE LAS ESTRELLAS. IV. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por 

MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD. contra la solicitud de inscripción del 

signo en clases 38 y 41, solicitada por DISNEY ENTERPRISES, INC. V. 

Rechazar la nulidad concomitante alegada por la representación de la empresa 

MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP LTD. 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 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 
 

mailto:info@tra.go.cr


 

25 de febrero de 2022 
VOTO 0068-2022 

Página 21 de 21 

 

 
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 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 

 

 

 

DESCRIPTORES.  

 

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

            SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

  TNR. 00.42.55 

 

  

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 
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