TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0466-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
SERVICIOS “NU”

BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN ACUMULADOS 2022-158, 2022-1161, 2022-1202,
2022-1208, 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0229-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las catorce horas con veintitres minutos del quince de mayo del dos

mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el sefor
Luis Esteban Herndndez Brenes, abogado, vecino de San Ana,
portador de la cedula de identidad: 4-0155-0803, en su condicion
de apoderado especial de la compania BILLETERA MOVIL, S.A. DE
C.V., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de
El Salvador, domiciliada en Boulevard Los Proceres y Avenida Albert
Einstein, Torre Cuscatldn, Nivel 15, El Salvador, en contra la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las

14:03:39 horas del 17 de julio de 2024.

Redacta la juez Norma Urena Boza.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado
el © de febrero de 2022, el senor Luis Esteban Herndndez Brenes, de
calidades indicadas, en su condicion de apoderado especial de la
compania BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., solicitd la inscripcion de
la marca de servicios “NU”, para proteger y distinguir en clase 42

internacional: servicios tecnologicos y de software.

Ademas, la empresa BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V. presento
solicitud de inscripcion de los signos NIU”, “NIU PAY” y “NU PAY”,
bajo los expedientes 2022-1161, 2022-1202 y 2022-1208.

Una vez publicado el edicto de ley la sefora Maria de la Cruz Villanea
Villegas, abogada, vecina de San Jose, portadora de la cedula de
identidad numero 1-0984-0695, en condicion de apoderada
especial de la compania NU PAGAMENTOS S.A.-Institucdo de
Pagamento, sociedad existente conforme las leyes de Brasil, presento
oposicion de registro de los signos presentados bajo los expedientes

2022-1158, 2022-1161, 2022-1202 vy 2022-1208, alegando uso

previo de sus marcas: nl’ y “NUBANK?” y a la vez presentd para
inscripcion de esos signos, mediante las solicitudes 2022-4675,

2022-4677y 2022-4680.
Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las

15:52:34 horas del 15 de julio de 2024, ordenod la acumulacion de los
expedientes 2022-1158, 2022-1161, 2022-1202 y 2022-12
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relativos a las solicitudes de registro de las marcas “NU", “NIU", “NIU
PAY” v “NU PAY", presentadas por el senor Luis Esteban Herndndez
Brenes, en su condicion de apoderado especial de la compania

BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., y las solicitudes de registro de las

Mmarcas: nll y “NUBANK?", formuladas por la sefora Maria de la
Cruz Villanea Villegas, en condicion de apoderada especial de la
compania NU PAGAMENTOS S.A.-Institucdo de Pagamento,
expedientes 2022-4675, 2022-4677 y 2022-4680, a fin de
resolverlos conjuntamente. (visible a folio 270 del expediente 2022-

0001158).

Mediante resolucion dictada a las 14:03:39 horas del 17 de julio de
2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvio: "1. Se Levanta
de oficio el suspenso que pesa sobre los expedientes 2022-1202,
2022-1161, 2022-1208, 2022-1158, presentados por BILLETERA
MOVIL, S.A. DE C.V. al no subsistir el motivo que lo origino. 2. SE
ACOGEN las oposiciones planteadas por la senora MARIA DE LA
CRUZ VILLANEA, Apoderada Especial de NU PAGAMENTOS S.A.-
Institucdo de Pagamento, contra las solicitudes de inscripcion de la
marca de servicios “NU”, en clase 42 presentada bajo el expediente
2022-1158; marca de servicios NU, en clase 42, expediente 2022-
1181; marca de servicios NIU PAY, en clase 9 y en clase 36, bajo el
expediente 2022-1202; marca de servicios NU PAY, en clase 9 y en
clase 36, bajo el expediente 2022-1208; presentados por
BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., las cuales SE DENIEGAN, por
cuanto incurren en las prohibiciones establecidas en el articulo 8 de

la Ley de Marcas citada. 3. SE ACOGEN las solicitudes de las marcas
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de fabrica y comercio nll en clase 9 presentada bajo el expediente

2022-4675; la marca de servicios nl’ en clase 42, expediente
2022-4677 y la marca de servicios NUBANK, en clase 42 bagjo el
expediente 2022-4680, presentados por la senora MARIA DE LA
CRUZ VILLANEA, Apoderada Especial de NU PAGAMENTOS S.A.-
Institucdo de Pagamento, por cuanto no incurren en las prohibiciones

establecidas en los articulos 7 y 8 del mismo cuerpo legal...”.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la compania
BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., apelo lo resuelto y expuso como

agravios, lo siguiente:

1. La causal de rechazo por la existencia de una marca notoria no se
aplica de forma automadadtica, sino que debe demostrar que hay riesgo
de confusion, riesgo de asociacion o riesgo de un aprovechamiento

injusto de la notoriedad del signo.

2. En la resolucion no se explica el por que se otorga una proteccion

Mmas alld de los servicios financieros.

3. Uno de los hechos probados es que las marcas de Nu Pagamentos
S.A.-Institucdo de Pagamento, ademads de no estar inscritas, tampoco
estdn en uso en Costa Rica, por lo que no son conocidas en el sector
de los servicios financieros, ni tampoco en el de servicios tecnolégicos

y software, y no son asociadas a un origen empresarial concreto.

4. No corresponde una aplicacion ampliada de la notoriedad mads allc
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del principio de especialidad, ya esta fue otorgada para servicios
financieros.

5. Las marcas de su representada se encuentran registradas en
varios paises, lo cual es relevante al analizar el comercio

internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal
enlista como hechos con tal cardcter, relevantes para lo que debe ser

resuelto, los siguientes:

1. ELO9 de febrero, bajo el expediente administrativo: 2022-1158,
la compania BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., solicito la
inscripcion de la marca de servicios “NU”, para proteger vy
distinguir en clase 42 internacional. servicios tecnologicos y de

software.

2. El 09 de febrero de 2022, por medio del expediente
administrativo 2022-1161, la compania BILLETERA MOVIL,
S.A. DE C.V., solicitd la inscripcion de la marca de servicios
“NIU” para proteger y distinguir en clase 42 internacional.

servicios tecnologicos y de software.

3. El 10 de febrero de 2022, por medio del expediente
administrativo 2022-1202, la compania BILLETERA MOVIL,
S.A. DE C.V., solicitd la inscripcion de la marca de comercio y
servicios “NIU PAY” para proteger y distinguir en clase 9
internacional: Pasarelas de pago y de procesamiento de datos
[software y aplicaciones utilizadas en relacion con los servicios

financieros y operaciones monetarias]. En
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internacional: Servicios financieros y operaciones monetarias.

4. ElL 10 de febrero de 2022, por medio del expediente
administrativo 2022-1208, la compania BILLETERA MOVIL,
S.A. DE C.V., solicito la inscripcion de la marca de comercio vy
servicios “NU PAY”" para proteger y distinguir en clase 36

internacional: Servicios financieros y operaciones monetarias.

5. ElO2 dejuniode 2022, por medio del expediente administrativo
2022-4675, NU PAGAMENTOS S.A.- |Institucdo de

Pagamento, solicitdo la inscripcion de la marca de fdbrica vy

comercio nl’ para proteger vy distinguir en clase 9
internacional: dispositivos de verificacion electronica para la
verificacion de la autenticacion de tarjetas de recarga, tarjetas
bancarias, tarjetas de credito, tarjetas de deébito, tarjetas de
prepago, tarjetas de pago y tarjetas de facturacion; firmas
digitales; tarjetas que contienen un chip de circuito integrado
[tarjeta inteligente]; tarjetas de coleccidn; tarjetas de gastos,
tarjetas bancarias, tarjetas de credito, tarjetas déebito y tarjetas
de pago codificadas magneticamente; tarjetas de recarga,
tarjetas bancarias, tarjetas de credito, tarjetas deébito, tarjetas
prepago y tarjetas de pago; tarjetas magneticas codificadas y
tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas
inteligentes); tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos de
escaneo optico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de

circuito integrado; tarjetas magneticas codificadas; Certificados

digitales; claves de cifrado; dispositivos informdticos para

manejo de datos; dispositivos de identificacion @ po
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radiofrecuencia (transpondedores); equipos de
telecomunicacion inaldmbricos, a saber transpondedores;
dispositivos de verificacion electronica, a saber hardware vy
software de computador para la autenticacion de tarjetas de
pago, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas deébito y
tarjetas de pago; equipos de telecomunicacion, a saber,
terminales electronicos para transacciones en puntos de venta y
software de computador para transmision, visualizacion vy
almacenamiento de transacciones, identificacion e informacion
financiera para uso en servicios financieros e industrias de
telecomunicaciones y banca; hardware que comprende
escdaneres electronicos que se utilizan con dispositivos de
activacion magneticos, incluyendo tarjetas, etiquetas clave vy
etiquetas de transpondedor que comprenden sets de un circuito
electronico y una antena de radio que se utilizan con escdneres
electronicos; hardware de computador vy software de
codificacion, claves de codificacion, certificados digitales, firmas
digitales, software para la seguridad del almacenamiento de
datos y restauracion y transmision de informacion confidencial
de clientes utilizada por individuos, instituciones bancarias vy
financieras; hardware de computador de tipo de dispositivos que
contienen un chip de circuito integrado y dispositivos de pago por
proximidad conocidos como transpondedores; hardware de
computador, accesorios de computador y software para uso en
transacciones electronicas e inaldmbricas comerciales y de

consumo, a saber, hardware, software y accesorios de

computador, para facilitar los pagos electronicos e inaldmbricos;
hardware de computador, software de computador y programas

de computador disenados para facilitar pequenos pago
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minoristas en la red global de computador, comerciantes vy
proveedores de contenido; hardware y software de computador
para el cifrado y almacenamiento seguro de datos y la
restauracion y transmision de informacion de clientes, cuentas y
transacciones utilizada por individuos, instituciones financieras
y bancos; hardware y software de computador para facilitar el
acceso a cuentas de pago para el comercio electronico e
inaldmbrico; lectores de tarjetas; lectores de tarjetas para
tarjetas codificadas magneticamente y tarjetas que contienen un
chip de circuito integrado; puntos terminales de transacciones
de ventas; software de computador gue comprende un programa
de pago digital o electronico para almacenar tarjetas de pago,
informacion personal y dinero o valor electronico en un
computador personal o una computador disenado para permitir
que las tarjetas inteligentes interactuen con terminales vy
lectores; software de computador disenado para permitir que las
tarjetas inteligentes funcionen con terminales vy lectores;
software de computador para la transmision, visualizacion vy
almacenamiento de informacion de transacciones, de
identificacion y financiera para uso en industrias financieras,
bancarias y de telecomunicaciones; software de computador
disenado para permitir que las tarjetas codificadas
magneticamente u opticamente y las tarjetas inteligentes que
contienen un chip de circuito integrado interactuen con los
terminales y lectores de tarjetas en la industria de servicios

financieros; software y hardware de computador para pagos

entre individuos por medios electronicos; software para
garantizar el almacenamiento, la recuperacion y la transmision

de datos confidenciales de clientes utilizados por individ
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terminales para transacciones en puntos de venta y software de
computador para la transmision, visualizacion y
almacenamiento de transacciones, identificacion e informacion
financiera para uso en aplicaciones financieras, bancarias y de
telecomunicaciones; aplicacion de software de computador para

uso en el drea de bancos y tarjetas de créedito y debito.

6. ELO2 de juniode 2022, por medio del expediente administrativo
2022-4677, NU PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de

Pagamento, solicitd la inscripcion de la marca de servicios nl’
para proteger vy distinguir en clase 42 internacional
actualizacion de software de computador; escaneo de
documentos; desarrollo [diseno] de software de computador;
recuperacion de datos [informdtica]; soporte técnico en ciencias
de la computacion, a saber, instalacion, mantenimiento vy

configuracion de base de datos.

7. ELO2 dejuniode 2022, por medio del expediente administrativo
2022-4680, NU PAGAMENTOS S.A.—- Institucdo de
Pagamento, solicito la inscripcion de la marca de servicios
“NUBANK?"” para proteger y distinguir en clase 42 internacional:
actualizacion de software de computador; escaneo de
documentos; desarrollo [diseno] de software de computador;
recuperacion de datos [informdtical; soporte técnico en ciencias
de la computacion, a saber, instalacion, mantenimiento vy

configuracion de base de datos.

8. Mediante los votos O327-2023 de las 10 horas con 4 minuto
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del 11 de agosto de 2023, 0345-2023 de las 9 horas 39
minutos del 25 de agosto de 2023 y 0349-2023 de las 11

horas con 43 minutos del 25 de agosto de 2023, se reconocio

la notoriedad de las marcas nll vy “NUBANK?” en clase 36

internacional, para servicios financieros.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS Este
Tribunal determina que la compania NU PAGAMENTOS S.A.-
InstitucGo de Pagamento, no logré demostrar el uso anterior de los
signos solicitados por medio de los expedientes administrativos

2022-4675, 2022-4677y 2022-4680.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo
de primera instancia no se observan vicios en sus elementos
esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefension que sea

necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL DERECHO DE
PRELACION, USO ANTERIOR Y NOTORIEDAD DE LA MARCA. Para
el caso bajo andlisis, resulta de vital importancia traer a colacion los
articulos 4, 8 incisoc)y e), 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos

distintivos (en adelante Ley de marcas), los cuales sehalan:

Articulo 4.- Prelacidon para adquirir el derecho derivado del
registro de la marca. La prelacion en el derecho a obtener el
registro de una marca se regird por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que

la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha ma
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antigua, siempre que el uso haya durado mds de tres meses o
invoque el derecho de prioridad de fecha mds antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya
utilizado menos de tres meses, el registro serd concedido a la
persona que presente primero la solicitud correspondiente o que
se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelacion en Lla
presentacion de dos o mds solicitudes serdn resueltas segun la
fecha y hora de presentacion de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o

servicios es facultativo.

Articulo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.
Ningun signo podrd ser registrado como marca cuando ello
afecte algun derecho de terceros en los siguientes casos, entre
otros:

[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar
identico o similar a una marca usada por un tercero con mejor
derecho de obtener su registro para los mismos productos o
servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de
ser asociados con los que distingue la marca en uso.

[...]

e) Si el signo constituye una reproduccioén, imitacién, traducciéon
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo

notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del

Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, en los
circulos empresariales pertinentes o en el comercio

internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera
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sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique,
cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un
riesgo de asociacion con ese tercero o un aprovechamiento

injusto de la notoriedad del signo.

[...]

Articulo 44.- Proteccion de las marcas notoriamente
conocidas. Las disposiciones del titulo Il serdn aplicables, en lo
procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva
de las disposiciones especiales contenidas en este titulo.

La presente Ley le reconoce al titular de una marca
notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la
recomendacion conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la
OMPI vy la Asamblea de la Union de Paris, el derecho de evitar el
aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la
disminucion de su fuerza distintiva o su valor, comercial o
publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De
oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad
Industrial podrd rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso
de una marca de fdbrica o de comercio, o bien, de una marca de
servicio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion
de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada
para bienes identicos o similares, la cual sea susceptible de
crear confusion.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrard como marca

los signos iguales o semejantes a una marca notoriomente

conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o
servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del

registro, pueda crear confusion o riesgo de asociacion conAo
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bienes o servicios de la persona que emplea esa marca,

constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
O sugiera una conexion con ella, y su uso pueda lesionar los
intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer pdrrafo de este articulo no se aplicard
cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriaomente
conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca,

podrdn emplearse todos los medios probatorios.

Articulo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para
determinar si una marca es notoriamente conocida se tendran
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del
publico, como signo distintivo de los productos o servicios para
los que fue acordada.

b) La intensidad y el dmbito de difusion y publicidad o promocion
de la marca.

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

d) El andlisis de produccion y mercadeo de los productos que la

marca distingue.

Por su parte la doctrina, ha desarrollado estos temas de la siguiente

manera:

[...]

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentacion de la

solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de
la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho

indiscutible e inatacable.
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Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas
que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede
haber casos en que se ha usado una marca y gue, seda por
ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el
registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que
significaria desconocer una realidad econdmica y quizds
permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena.
Otra interpretacion implicaria borrar del espectro marcario una
parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que
me ocupare mds adelante.

Esta cuestion ya ha sido tratada por los tribunales. Asi se ha
sostenido que el caracter atributivo de la Ley de Marcas no
puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a
las marcas no registradas de la proteccion que surge de los
principios generales del Derecho sea para evitar practicas
desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada
por una actividad licita cumplida durante muchos anos”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto
solo con relacion a otras solicitudes presentadas en idénticas
condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien
pueden ser calificados de excepcionales.

[...] (Otamendi, J., 2010, Derecho de Marcas. séptima edicion,

Abeledo Perrot. Buenos Aires. p 127)

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, este Tribunal
considera que el uso anterior de las marcas se debe demostrar que
fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la

marca u otro signo distintivo es notorio. Esta caracteristica de
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notoriedad debe valorarse conforme lo expuesto en los articulos 8

inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas, transcritos supra.

Sobre el tema de la prelacion de las marcas solicitadas por
BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., en los expedientes 2022-1202,
2022-1161, 2022-1208, 2022-1158, tal y como se evidencia vy
conforme el articulo 4 de la Ley de Marcas, en nuestro sistema se
establece una prelacion para adquirir el derecho derivado del registro
de la marca, lo cual representa una ventaja en caso de conflicto
cuando dos 0 mds personas pretenden registrar una misma marca,

respondiendo al principio primero en tiempo primero en derecho.

El Diccionario de la lengua espanola define la prelacion como:
“Antelacion o preferencia con que algo debe ser atendido respectode o
tra cosa con la cual se compara”.

(https:/dle.rae.es/prelaci%C3%B3n?m=form). Por lo que la prelacidon

es una regulacion juridica por medio de la cual se extrae que el
primero en presentar la solicitud de registro de una marca, tiene mejor

derecho de quien presenta a posteriori.

De esta forma las solicitudes de la empresa BILLETERA MOVIL, S.A.
DE C.V., fueron presentadas el 9O de febrero de 2022, mientras que
las solicitudes de la compania NU PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de
Pagamento, ingresaron a la corriente registral el 2 de junio de 2022.
Por lo que, bajo el principio primero en tiempo primero en derecho, las
solicitudes de BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V., poseen prelacion con
respecto a las de su oponente, sin embargo, se deben analizar otras

circunstancias para determinar un mejor derecho.
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En lo que respecta al uso anterior de las marcas de la empresa NU
PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de Pagamento, la normativa citada
establece que, si una marca ha sido utilizada previamente y de buena
fe, se puede tener un derecho preferente para registrarla, incluso si
otra persona solicita el registro primero.Sin embargo, NU
PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de Pagamento, no logroé demostrar
dicho uso anterior de los signos solicitados por medio de los
expedientes administrativos 2022-4675, 2022-4677 y 2022-
4680.

En el caso de estudio, no consta prueba idonea que demuestre
fehacientemente el uso anterior dentro del territorio nacional, de las
marcas que se discuten. La prueba aportada a folios 52 al 174 del
expediente principal (misma prueba aportada en cada uno de los
expedientes acumulados) corresponde a:

1. Certificacion notarial de articulo extraido de Llapdagina
time.com/collection/timelOOcompanies2022/6159479/nuba
nk—titans/. (visible a folio 52 a 56 del expediente principal)

2. Certificacion notarial de articulo extraido de la pdgina
investorplace.com/2022/02/nubank-syock—gets—a-boost-
from—-ib—-warren—-buffett—investment/. (visible a folio 58 a 61del
expediente principal)

3. Certificacion notarial de articulo extraido de lapdgina
thenewscrypto.com/bitcoin-critic-warren-buffet-invests-in-a-
digital-bank/. (visible a folio 63 a 67 del expediente principal)

4. Certificacion notarial de imdgenesextraido de Llapdagina

finance.yahoo.com/quote/NU/. (visible a folio 69 a 72del

expediente principal)
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5. Certificacion notarial de articulo extraido de lapdagina
thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-500-
Banking-Brands-2022. (visible a folio 74 a 77 del expediente
principal)

6. Certificacion notarial de articulo extraido de la pdagina

www.forbes.com/sites/forrester/2022/02/18/in-2022-

banks—-are-refocusing—their—efforts—on-innovation-

sustainability—and-it—-improvements/?sh=7e4e09220595

(visible a folio 79 a 85 del expediente principal)

7. Certificacion notarial de articulo extraido de lapdagina
conexaofintech.combr/en/this/brazilian—-fintech—-company—-just
madehistory/#:~:text=06E2%80%9CThe%20word%20 nu %20
means,navigation%200f%2Brazil s%20fintech%20regulations
(visible a folio 87 a 95 del expediente principal).

8. Certificacion notarial de articulo extraido de lapdgina

www.elfinancierocr.com/tecnologia/el—-exito—de—-la—-fintech-

mas—grande—-de—la—

region/72YJ2ES455ELRECJ4PODWYZDC4/story/ (visible a

folio 97 a 107 del expediente principal).
9. Certificacion notarial de articulo extraido de lapagina

WwWww.nacion.com/cables/banco—-digital-brasileno—-nubank—-se—

estreno—en-bolsa/DTEGIRTEBUZC7BNIHLASZGLNLGI|/story/

(visible a folio 109 a 115 del expediente principal).
10. Certificacion notarial de articulo extraido de la pdgina

www.larepublica.net/noticia/el-amanecer—-de-los—neobanks

(visible a folio 117 a 122 del expediente principal.)

11. Certificacion notarial de articulo extraido de Llapdgina

delfino.cr/2022/04/la-solucion—-a—-las—-tasas—-de—-usura-—

WWW.TRA.GO.CR


http://www.tra.go.cr/
http://www.forbes.com/sites/forrester/2022/02/18/in-2022-banks-are-refocusing-their-efforts-on-innovation-sustainability-and-it-improvements/?sh=7e4e09220595
http://www.forbes.com/sites/forrester/2022/02/18/in-2022-banks-are-refocusing-their-efforts-on-innovation-sustainability-and-it-improvements/?sh=7e4e09220595
http://www.forbes.com/sites/forrester/2022/02/18/in-2022-banks-are-refocusing-their-efforts-on-innovation-sustainability-and-it-improvements/?sh=7e4e09220595
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/el-exito-de-la-fintech-mas-grande-de-la-region/72YJ2ES455ELRECJ4PQDWYZDC4/story/
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/el-exito-de-la-fintech-mas-grande-de-la-region/72YJ2ES455ELRECJ4PQDWYZDC4/story/
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/el-exito-de-la-fintech-mas-grande-de-la-region/72YJ2ES455ELRECJ4PQDWYZDC4/story/
http://www.nacion.com/cables/banco-digital-brasileno-nubank-se-estreno-en-bolsa/DTEGIRT6UZC7BNIHLASZGLNLGI/story/
http://www.nacion.com/cables/banco-digital-brasileno-nubank-se-estreno-en-bolsa/DTEGIRT6UZC7BNIHLASZGLNLGI/story/
http://www.larepublica.net/noticia/el-amanecer-de-los-neobanks
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innovar-y—-no-regular (visible a folio 124 a 126 del expediente
principal).
2. Certificacion notarial de articulo extraido de la pagina web

tmdn.org (visible a folio 128 a 174 del expediente principal).

El elenco probatorio supra citado no demuestra que NU
PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de Pagamento, hiciera un uso real y
efectivo dentro del mercado costarricense de sus signos,
considerando los productos y servicios para los cuales fueron
solicitados. Como bien determino el Registro “de la prueba aportada
no se logra demostrar el modo de comercializacion, el tiempo no solo
del inicio sino el transcurso en el tiempo donde los servicios ofrecidos
se comercializan bajo dichas marcas dentro del territorio

costarricense, el lugar a traves del cual se realizan las ventas.”

Con relacion altema de la notoriedad de las marcas del oponente, este
analisis legal ampliado incluso a la doctrina y jurisprudencia, fue
realizado en casos similares al presente, en el Voto O327-2023 de
las 10 horas con 4 minutos del 11 de agosto de 2023, Voto 0345-
2023 de las 9 horas 39 minutos del 25 de agosto de 2023 vy el Voto
0349-2023 de las 11 horas con 43 minutos del 25 de agosto de

2023, donde se declaro la notoriedaod de las marcas de servicios

nll y “NUBANK” para proteger y distinguir en clase 36
internacional: servicios financieros, cuyo titular es precisamente la

compania NU PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de Pagamento.

En ese sentido y ante las condiciones apuntadas, estos signos

merecen una proteccion reforzada como signo notorio y tal proteccic
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alcanza a los servicios indicados, cuando lleve un riesgo de asociacion

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

SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.

Reconocida la condicion de notoriedad de los signos nl’ %
“NUBANK?", propiedad de la empresa NU PAGAMENTOS S.A.-
InstitucGo de Pagamento, para la clase 36 de la nomenclatura
internacional, este Tribunal debe abocar su andlisis a determinar si
los signhos solicitados por la empresa BILLETERA MOVIL, S.A. DE
C.V., son iguales o similares a las marcas requeridas por NU
PAGAMENTOS S.A.- Institucdo de Pagamento, de modo que pueda

causar en el consumidor riesgo de confusion o asociacion.

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 confusion en relacion con otros
debidamente inscritos o en tramite de inscripcion. Por ello, entre
menos aptitud distintiva posea un signo, mayor serda la probabilidad
de confusion, 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 posibilidod de
asociacion o relacion entre productos, para establecer que la marca
no desempenaria su papel diferenciador, por ende, no seria posible

dar proteccion registral al signo solicitado.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de marcas, determina en for
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N

clara que ningun signo podrd ser registrado como marca, cuando ello

afecte algun derecho de terceros por encontrarse en alguno de los

siguientes supuestos:

WWW.TRA.GO.CR

Articulo 8: Marcas inadmisibles por derechos de
terceros. Ningun signo podrad ser registrado como marca cuando
ello afecte algun derecho de terceros, en los siguientes casos,
entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion
geogrdafica o una denominacion de origen, registrada o en
tramite 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 confusion al publico
consumidor.

b) Si el uso del sigho es susceptible de causar confusién, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion geografica o una
denominacion de origen, registrada o en tramite 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, la indicacion geogrdfica o la denominacion de origen
anterior.

[...]

e) Si el sigho constituye una reproduccion, imitacién, traduccidon
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del
Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, en los
circulos empresariales pertinentes o en el comercio

internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera
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sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique,
cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un
riesgo de asociacion 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
individualizacion e identificacion de los productos o servicios que
distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda
provocar un riesgo de confusion o asociacion marcaria, de esta forma
se protege no solo al consumidor, sino tambien 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 mds signos existen
similitudes graficas, foneticas o conceptuales que hacen surgir el
riesgo de confusion entre ellos, sea de cardcter visual, auditivo o

ideologico.

Ahora bien, para el andlisis del cotejo marcario entre los signos
solicitados y los del oponente, no solo es de aplicacion el articulo 8
incisos a), b) y e) de la ley de cita, sino también el articulo 24 incisos

c)y e) de su reglamento, que sefala:

Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la
realizacion del examen de fondo como para la resolucion
de oposiciones, se tomard en cuenta, entre otras, las

siguientes reglas:

WWW.TRA.GO.CR
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[...]

c) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusiéon, no es suficiente
que los signos sean semejantes, sino ademds que los
productos o servicios que identifican sean de la misma
naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociacion

o relacion entre ellos;

[...]

Por su parte, la jurisprudencia internacional, en el Proceso 84-IP-
2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, citaondo a Pedro Breuer Moreno en su obra
Tratado de Marcas de Fdbrica y de Comercio, refuerza la tesis
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 disposicion 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
grafico, fonetico e ideoldogico o bien determinar las diferencias
existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta
composicion puede generar que efectivamente se provogque en
relacion con los inscritos, un riesgo de confusion frente al consumidor,
situacion que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar

los derechos adquiridos por terceros.
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De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las

siguientes:

Marcas solicitadas por BILLETERA MOVIL, S.A. DE C.V.

NU NIU

NIU PAY

NUPAY

Clase 42 | Clase

internacional: internacional:
servicios servicios
tecnologicos vy | tecnologicos

de software. de software.

42

Y

Clase 9
internacional:
Pasarelas de
pago Y de
procesamiento
de datos
[software y
aplicaciones
utilizadas en
relacion con los
servicios
financieros y
operaciones
monetarias].
Clase 36
internacional:
Servicios
financieros Y
operaciones

monetarias.

Clase 36
internacional:
Servicios
financieros %
operaciones

monetarias.
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Marcas solicitadas por NU PAGAMENTOS S.A.— Institucdo de

Pagamento

nu

Clase 9 internacional: dispositivos de verificacion electronica para la

verificacion de la autenticacion de tarjetas de recarga, tarjetas
bancarias, tarjetas de credito, tarjetas de debito, tarjetas de prepago,
tarjetas de pago y tarjetas de facturacion; firmas digitales; tarjetas que
contienen un chip de circuito integrado [tarjeta inteligente]; tarjetas de
coleccion; tarjetas de gastos, tarjetas bancarias, tarjetas de credito,
tarjetas debito y tarjetas de pago codificadas magneticamente; tarjetas
de recarga, tarjetas bancarias, tarjetas de credito, tarjetas debito,
tarjetas prepago y tarjetas de pago; tarjetas magneticas codificadas y
tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas
inteligentes); tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos de escaneo
optico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito
integrado; tarjetas magneticas codificadas; Certificados digitales;
claves de cifrado; dispositivos informdticos para manejo de datos;
dispositivos de identificacion por radiofrecuencia (transpondedores);
equipos de telecomunicacion inalambricos, a saber transpondedores;
dispositivos de verificacion electronica, a saber hardware y software
de computador para la autenticacion de tarjetas de pago, tarjetas
bancarias, tarjetas de credito, tarjetas deébito y tarjetas de pago;
equipos de telecomunicacion, a saber, terminales electronicos para
transacciones en puntos de venta y software de computador para
transmision, visualizacion y almacenamiento de transacciones,
uso en serviel

identificacion e informacion financiera para
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financieros e industrias de telecomunicaciones y banca; hardware que
comprende escdneres electronicos que se utilizan con dispositivos de
activacion magneticos, incluyendo tarjetas, etiquetas clave y etiquetas
de transpondedor que comprenden sets de un circuito electronico y
una antena de radio que se utilizan con escdneres electronicos;
hardware de computador y software de codificacion, claves de
codificacion, certificados digitales, firmas digitales, software para la
seguridad del almacenamiento de datos y restauracion y transmision
de informacion confidencial de clientes utilizada por individuos,
instituciones bancarias y financieras; hardware de computador de tipo
de dispositivos que contienen un chip de circuito integrado vy
dispositivos de pago por proximidad conocidos como
transpondedores; hardware de computador, accesorios de
computador y software para uso en transacciones electronicas e
inaldmbricas comerciales y de consumo, a saber, hardware, software
y accesorios de computador, para facilitar los pagos electronicos e
inaldmbricos; hardware de computador, software de computador y
programas de computador disenados para facilitar pequenos pagos a
minoristas en la red global de computador, comerciantes vy
proveedores de contenido; hardware y software de computador para
el cifrado y almacenamiento seguro de datos y la restauracion vy
transmision de informacion de clientes, cuentas y transacciones
utilizada por individuos, instituciones financieras y bancos; hardware
y software de computador para facilitar el acceso a cuentas de pago
para el comercio electronico e inaldmbrico; lectores de tarjetas;
lectores de tarjetas para tarjetas codificadas magneticamente vy
tarjetas que contienen un chip de circuito integrado; puntos terminales
de transacciones de ventas; software de computador que comprende

un programa de pago digital o electronico para almacenar tarjetas-d
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pago, informacion personal y dinero o valor electronico en un
computador personal o una computador disenado para permitir que
las tarjetas inteligentes interactlen con terminales y lectores; software
de computador disenado para permitir que las tarjetas inteligentes
funcionen con terminales y lectores; software de computador para la
transmision, visualizacion y almacenamiento de informacion de
transacciones, de identificacion y financiera para uso en industrias
financieras, bancarias y de telecomunicaciones; software de
computador disenado para permitir que las tarjetas codificadas
magneticamente u oOpticamente y las tarjetas inteligentes que
contienen un chip de circuito integrado interactden con los terminales
y lectores de tarjetas en la industria de servicios financieros; software
y hardware de computador para pagos entre individuos por medios
electronicos; software para garantizar el almacenamiento, La
recuperacion y la transmision de datos confidenciales de clientes
utilizados por individuos; terminales para transacciones en puntos de
venta y software de computador para la transmision, visualizacion y
almacenamiento de transacciones, identificacion e informacion
financiera para uso en aplicaciones financieras, bancarias y de
telecomunicaciones; aplicacion de software de computador para uso

en el drea de bancos y tarjetas de credito y debito.

NnuU

Clase 42 internacional: actualizacion de software de computador;
escaneo de documentos; desarrollo [disenho] de software de
computador; recuperacion de datos [informdtica]; soporte técnico en

ciencias de la computacion, a saber, instalacion, mantenimien
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configuracion de base de datos.

NUBANK

Clase 42 internacional: actualizacion de software de computador;
escaneo de documentos; desarrollo [disefo] de software de
computador; recuperacion de datos [informatical; soporte técnico en
ciencias de la computacion, a saber, instalacion, mantenimiento vy

configuracion de base de datos.

Desde el punto de vista grafico se determina que, las marcas del

solicitante son denominativas a saber: NU, NIU, NIU PAY y NUPAY, en

nu

denominativa NUBANK. Los signos en conflicto coinciden en dos de

tanto las marcas del oponente dos son mixtas Yy una
sus letras “NU”, teniendo una estructura gramatical muy similar, si
bien en algunos de los signos se agrega los vocablos “PAY” y “BANK”,
estos son terminos genericos y descriptivos que no otorgan
distintividad, en cuanto al diseno de las marcas del oponente, este
radica unicamente en una tipografia especial, por lo tanto, tampoco

constituye en factor que permita diferenciarse en el mercado.
Desde el punto de vista fonetico, al incluirse para todos los casos el
nucleo “NU” y “NIU”, el sonido que emiten es practicamente igual, la

adicion de “PAY” y “BANK?” no elimina la similitud.

En el campo ideologico, terminos “NU” y “NIU” son considerados de

fantasia.
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En cuanto a los productos y servicios que se buscar proteger y

distinguir, las marcas del solicitante van dirigidos a las clases 9, 36 y
42 internacional, en el tanto que los signos del oponente se solicitan
para las clases Q y 42 de la nomenclatura internacional. Resulta claro
para este organo de alzada que, si bien los productos y servicios se
ubican en clases distintas, estos se encuentra relacionados entre si,
dirigidos al sector financiero y tecnoldogico. La similitud grdfica vy
fonetica entre los signos cotejados, aunado a la interrelacion existente
entre las clases 9, 36 y 42, provoca que el riesgo de confusion en el

consumidor y de asociacion empresarial sea mayor.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este
Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual,
y considera que los signos en conflicto presentan mads similitudes que

diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

Con relacion a los alegatos expuestos por el apelante, se encuentran
dirigidos a cuestionar la concesion de proteccion registral de los

signos del oponente, en aplicacion de la notoriedad reconocida a las

marcas no inscritas en territorio costarricense nl’ y “NUBANK?",
para la clase 36 internacional, por lo que a continuacidon nos

avocaremos a darle respuesta.

Al respecto el articulo 6 bis del Convenio de Paris establece lo

siguiente:

1) Los paises de la Unidbn se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a

rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una mar
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de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion,
imitacion o traduccidon, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida

0 una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.

El Convenio de cita, dispone el reconocimiento y tratamiento que se le
deben dar a las marcas notoriamente reconocidas en uno de los
paises miembros, aun cuando estos signos no estéen registrados,
importante acotar que nuestro pais es subscritor de este convenio.
Con el reconocimiento de este tipo de marcas, se busca proteger el
prestigio y reputacion que ha logrado el titular de la marca, evitando
el aprovechamiento injusto por parte de terceros, mediante el uso de

una Mmarca similar.

No cualquier marca logra el cardcter de notoria, para eso la
legislacion establece una serie de criterios y requisitos que deben
valorar las autoridades competentes para su reconocimiento, tal y
como ya fue acreditado mediante los Votos 0327-2023 de las 10
horas con 4 minutos del 11 de agosto de 2023, 0345-2023 de las 9
horas 39 minutos del 25 de agosto de 2023 y 0349-2023 de las 11

horas con 43 minutos del 25 de agosto de 2023, dictados por este

;

Tribunal, en donde se reconocio la notoriedad de las marcas nl
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“NUBANK?” en clase 36 internacional, para servicios financieros.

Acorde a lo establecido por nuestra legislacion, la proteccion de la
marca notoria va mads alld, rompiendo los principios bdsicos de
especialidad y territorialidad, conforme lo estipula especificamente el

articulo 8 inciso e) de la Ley de marcas:

Articulo 8.— Marcas inadmisibles por derechos de
terceros. Ningun signo podrd ser registrado como marca cuando
ello afecte algun derecho de terceros, en los siguientes casos,
entre otros:

[...]

e) Si el sigho constituye una reproduccion, imitacién, traduccion
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del
Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, en los
circulos 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 asociacion con ese tercero o un aprovechamiento

injusto de la notoriedad del signo.

[...]

Conforme a lo anterior, se considera extraterritorial, ya que no se
negarad la calidad de notorio a un signo por el hecho de no serlo en el
pais miembro donde se solicita la proteccion; basta con que lo sea en
cualquiera de los paises miembros. Dicha condicion se reconocerd

incluso si el signo no ha sido utilizado en el pais en cuestion.
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En cuanto al rompimiento del principio de especialidad, este implica

que, en caso de presentarse conflicto entre la solicitud de un signo vy
otro notoriamente conocido, se deberd determinar si existe riesgo de
confusion, de asociacion o un aprovechamiento injusto de la
notoriedad del signo y de ser asi, no se permitird el registro del signo
solicitado, aun cuando no haya coincidencia de la clase en que estén

ubicados los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir.

En este punto es preciso abordar el tema de los diferentes tipos de
riesgos a los que se ven expuestos los sighos distintivos y por que es
gue la marca notoria necesita una proteccion reforzada, para lo cual
se trae a colacion el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina:

En relacion con el riesgo de confusion: el publico consumidor
puede incurrir en riesgo de confusion directo o indirecto por la
reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o)

transcripcion, total o parcial, de un signo notoricmente conocido.

El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que estd adquiriendo otro (confusion
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusidon
indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusiéon
con un signo notoriacmente conocido se puede dar, taly como lo
establece la norma, por la reproduccion, imitacion, traduccion,

transliteracion o transcripcion, total o parcial, del mencionado
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signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar
con el notoriamente conocido.

[...]

El riesgo de asociacion, es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador
o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relacion

o vinculacion econdmica.

El riesgo de dilucion, es la posibilidad de que el uso de otros
signos identicos o similares, cause el debilitamiento de la
altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido
ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que
no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el

signo notoriamente conocido.

Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de
gque un competidor parasitario, se aproveche injustamente del
prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque Lla
accion se realice sobre productos o servicios, que no tengan
ningun grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido. (Proceso 105-1P-2013, Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina)

Bajo este conocimiento es que es posible por un lado brindar
proteccion a una marca declarada notoria aun cuando no este en uso

en el pais, y por otro extender dicha proteccion a otras clases

diferentes para la cual fue reconocida, como ocurre en el caso qgue Nos
ocupa, en donde es posible brindar una proteccion ampliada, por la

relacion que existe entre las clases solicitadas.
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Este Tribunal no puede obviar que efectivamente entre los productos
y servicios que se solicitaron para las clases 9, 36 y 42 pueden estar
correlacionadas y es en virtud de dicha relacion en donde nace el
riesgo. A modo de ejemplo y con la finalidad de clarificar el vinculo, en
clase 9 internacional se podria registrar una aplicacion que servird
para brindar los servicios financieros de la clase 36 y en clase 42 el

desarrollo tecnologicos parte del negocio.

De conformidad con el cotejo marcario y Llas anteriores
consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el
apelante, y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad

Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el sefor Luis Esteban Herndndez Brenes, en su
condicion de apoderado especial de la compania BILLETERA MOVIL,
S.A. DE C.V., en contra la resolucion emitida por el Registro de la

Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion planteado por el senor Luis Esteban Herndndez Brenes,
en su condicion de apoderado especial de la compania BILLETERA
MOVIL, S.A. DE C.V., contra la resolucion emitida por el Registro de la
Propiedad Intelectual, a las 14:03:39 horas del 17 de julio de 2024,
la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da

por agotada la via administrativa de conformidad con los articulos 2
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de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos

de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este

Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia

de esta resolucion que se dejardan en los registros que al efecto lleva

este Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina de origen para o

de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2025 11:58 AM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2025 11:49 AM

Oscar Rodriguez Sanchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fechay hora: 26/08/2025 01:45 PM

Gilbert Bonilla Monge

agmag/KOB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

WWW.TRA.GO.CR

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fechay hora: 26/08/2025 03:51 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitaimente por
NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2025 11:45 AM

Norma Urena Boza


http://www.tra.go.cr/

15d de 2025
IEimhALSESISTRAL | couemno .,
TG: TIPOS DE MARCAS
TR: INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR:00.43.97
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA
TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

WWW.TRA.GO.CR


http://www.tra.go.cr/

		2025-08-26T11:45:33-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
	Visto bueno


		2025-08-26T11:49:23-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2025-08-26T11:58:32-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2025-08-26T13:45:23-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
	Visto bueno


		2025-08-26T15:51:16-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
	Visto bueno


		Tel 22439900
	2025-08-26T15:51:29-0600
	San Jose
	TSA SINPE v2
	Conservación




