TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0023-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO Y

Global
Cybersec
«+o Alliance
SERVICIOS
ASOCIACION CYBERSEC CLUSTER, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3315)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
VOTO 0310-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las trece horas cincuenta y seis minutos del diez de julio del dos mil

veinticinco.

Recurso de apelacion interpuesto por el licenciado JORGE RICARDO
RODRIGUEZ VILLALOBOS, abogado, portador de la cédula de
identidad numero 1-1570-0905, en calidad de apoderado de la
empresa ASOCIACION CYBERSEC CLUSTER, constituida y existente
bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Escazu distrito San
Rafael, en el centro comercial Avenida Escazu, torre Lexus, tercer piso,
contra la resolucion emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a

las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de 2024.
Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado JORG
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RICARDO RODRIGUEZ VILLALOBOS, en fecha 4 de abril de 2024,

presento solicitud de inscripcion de la marca de comercio y servicios

Global
Cybersec
=+ Alliance

, para proteger y distinguir en clase 9: Aparatos e
instrumentos cientificos, de investigacion, de navegacion, geodeésicos,
fotogrdficos, cinematogrdficos, audiovisuales, 6pticos, de pesaje, de
medicion, de senalizacion, de deteccidon, de pruebas, de inspeccion, de
salvamento y de ensenanza; aparatos e instrumentos de conduccion,
distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o control de la
distribucion o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos
de grabacion, transmision, reproduccion o tratamiento de sonidos,
imagenes o datos; soportes grabados o descargables, software,
soportes de registro y almacenamiento digitales o andlogos virgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cdlculo; ordenadores y perifericos de
ordenador; trajes de buceo, mascaras de buceo, tapones auditivos
para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes
de buceo, aparatos de respiracion para la natacidon subacudtica;
extintores, en clase 16: papel y cartdn; - productos de imprenta; -
material de encuadernacion; - fotografias; — articulos de papeleria y
articulos de oficina, excepto muebles; — adhesivos (pegamentos) de
papeleria o para uso domestico; - material de dibujo y material para
artistas; - pinceles; — material de instruccion y material diddctico; —
hojas, peliculas y bolsas de materias pldsticas para embalar vy
empaqgquetar; — caracteres de imprenta, clichés de imprenta, en clase
35: publicidad; gestion, organizacion y administracion de negocios
comerciales; trabajos de oficina, en clase 41: Educacion; formacion;
servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, en

clase 42: servicios cientificos y tecnologicos, asi como servicios-de

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 10 de julio de 2025

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0310-2025
Pdagina 3 de 1

investigacion y diseno conexos; servicios de andlisis industrial,

investigacion industrial y diseno industrial; control de calidad vy

servicios de autenticacion; disefo y desarrollo de hardware y software.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante
resolucion de las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de 2024,
rechazo la marca presentada, por causales intrinsecas e indico en Lo
conducente:
El signo solicitado consiste en la palabra Global Cybersec
Alliance cuyo significado al espanol segun la traduccion es
Alianza Global de Ciberseguridad. El andlisis de un signo
distintivo debe hacerse como un todo, sin separar los elementos
que la componen, pero tomando en consideracion el signo per
se, los productos y servicios que busca proteger y el consumidor
medio, al analizar el signo, es importante determinar en primer
lugar lo que proyecta por si mismo al consumidor para lo cual es
importante analizar el concepto de cada palabra asi como lo que
transmiten en su conjunto, para finalmente analizarlo en
relacion con los productos y servicios. Global Cybersec Alliance
proyecta directamente el concepto de productos y servicios de
ciberseguridad. Ahora bien, si esto que proyecta el signo lo
relacionamos a los productos y servicios que se busca proteger,
se desprende claramente la idea de que los productos y servicios
se relacionan con una alianza global de ciberseguridad, por lo
que no tiene aptitud distintiva respecto a los productos vy
servicios al cual se aplica, no concede a los productos y servicios

su propia identidad, lo que da como resultado la imposibilidad

del consumidor de distinguir esos productos y servicios de otros
que pertenecen a los competidores en el mercado. signo

inadmisible por razones intrinsecas de conformidad co
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articulo 7 inciso j), d), g), de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos.

Inconforme con Lo resuelto, el licenciado JORGE RICARDO
RODRIGUEZ VILLALOBOS, apeld y expuso como agravios, Lo

siguiente:

No existe riesgo que la marca en cuestion busque apropiarse de
palabras de uso comun como lo pretende senalar la instancia
recurrida, puesto que la manera de composicion del logo, asi como las
palabras utilizadas son suficientemente Unicas como para dar una
diferenciacion real, imposibilidad de confusion e imposibilidad de

apropiarse de palabras de uso comun.

El registro realiza una incorrecta traduccion de la marca son tres
terminos separados y no significan lo dicho por el Registro. La marca
solicitada posee diferenciacion suficiente con cualquier otra marca,
puesto que la manera en que se ubican las palabras en el logo no

supone que la traduccion sea “Alianza Global de Ciberseguridad”.

Con la aplicacion del articulo 28 de la ley se puede registrar el signo

solicitado.

El consumidor no incurrird en riesgo de confusion, ya que el publico
meta del signo es selecto que entiende que “Global Cybersec Alliance”
es una marca en particular, distinta a cualquier otra marca que brinde
servicios y productos relacionados con temas tecnoldogicos vy

seguridad informatica.

En este caso no es Unicamente un signo lo que se pretende registrar,

tampoco da una calificacion, por ejemplo, no dice si es bueno o malo
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Del mismo modo no describe si el producto es si es rojo o azul para

que se considere descriptivo. Tampoco dice de qué trata el servicio o
el producto, ya que si el Registro valorase las clases que se pretenden
inscribir valoraria que esta es una marca que perfectamente podria
vender productos en las clases solicitadas o dar servicios de asesoria
técnicas en sentido amplio, es demasiado simplista pensar que si una
palabra de la marca deriva de la palabra “Ciberseguridad”, ya se
pretende decir que la marca se trata de Unicamente de ciberseguridad

y que nadie mds podrd usar la palabra.

Cita marcas registradas con terminos similares. La marca solicitada
cumple con la definicion del articulo 2 de la ley para su inscripcion. La
marca no infringe derechos de terceros. Indica que gradfica, fonetica e

ideologicamente la marca es registrable.

La marca "GLOBAL CYBERSEC ALLIANCE" cumple con todos los
requisitos legales y posee caracteristicas distintivas que la diferencian
de otras marcas existentes. No existe similitud ni posibilidad de
confusidon con otras marcas, tanto presentes como futuras, ya que
podran usar tanto la palabra “global” como “Cybersecurity” y la
palabra “Alliance”, siempre y cuando no lo hagan de la forma en que

lo hace la marca de su representada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO
PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal

naturaleza para la resolucion del presente expediente.

TERCERO: 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 sead necesario sanear.
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CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de

Global

Cybersec

e Alliance
la marca , por razones intrinsecas. Efectuado el estudio
de los agravios, asi como el andadlisis del signho solicitado, este Tribunal
considera que al signo solicitado le es aplicable elinciso g) del articulo
7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el pdrrafo final del

articulo 7, como se desarrollard.

Elandlisis del signo se debe realizar en concordancia con los articulos

2y 7 inciso g) y parrafo final de la Ley de marcas que indican:

Articulo 2°. -Definiciones. Para los efectos de esta ley, se
definen los siguientes conceptos: ...Marca: Cualquier signo o
combinacion de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los
bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su
misma especie o clase.

Articulo 7°. —Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No
podra ser registrado como marca un signo que consista en
alguno de los siguientes:

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o

servicio al cual se aplica.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese

el nombre de un producto o servicio, el registro solo serd

acordado para este producto o servicio.
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En cuanto a la distintividad que expone el articulo 2 de la ley de

marcas, es importante acotar lo que la doctrina ha desarrollado en ese

campo:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos:
como requisito intrinseco o extrinseco. Como requisito
intrinseco, implica que el signo en si mismo considerado, ha de
poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente
a otros. Asi, no poseerada distintividad cuando presente una
estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que
mal puede individualizar aquello que no resulte recordable
para el publico consumidor por su simpleza o complejidad.
Tampoco existird distintividad intrinseca cuando el signo se
confunda con la propia designacion del producto o sus
cualidades, es decir, cuando sea generico, descriptivo o de uso
comun. (Chijane, D., 2007, Derecho de Marcas. B de F Ltda,
Montevideo.pp. 29 y 30).

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido:

Global

Cybersec

=+ Alliance
La traduccion al idioma espanol del signo solicitado es:
ALIANZA GLOBAL DE CIBERSEC, traduccion indicada por el
recurrente es su escrito de solicitud de la marca. Si bien es cierto el
termino “cybersec” carece de una traduccion formal, no puede negar
esta autoridad que el termino evoca sin duda a temas de
ciberseguridad, y que resulta entendible para el consumidor medio de
este tipo de productos vy servicios. Por tanto, en su conjunto, el signo
contiene palabras genericas o de uso comun para una actividad

especifica (ciberseguridad) que relacionados con los productos quese
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pretenden protegery comercializar en clase 9 y 16, no le otorga ningun

tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; lo cual conlleva
a que no se cumpla con el requisito que le permite al signo su
inscripcion, consagrado en el numeral 2 de la Ley de rito, procediendo

sSu rechazo.

Aunado a ello, cabe indicar que al no contar la marca con algun otro
elemento adicional o particular por medio del cual el consumidor
medio la pueda diferenciar e individualizar de otras de su misma
especie o naturaleza dentro del trafico mercantil, que genere un
recuerdo especial o distinto, es decir, que la realce y conlleve a esa
marca a tener el derecho de exclusiva, siendo una condicidon que debe
cumplirse, por lo que, al no contar con esa cualidad identificadora
deviene necesariamente el rechazo por motivos intrinsecos
contemplados por nuestra legislacion marcaria en su numeral 7 de la
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera
sucedid en el presente caso bajo el inciso g) del precitado cuerpo
normativo. Es menester resaltar el hecho que esta prohibicion surge
precisamente de proteger la libre comercializacion de productos vy
servicios en el mercado; otorgar exclusividad a terminos tales como
“cyber” a futuro generan distorsiones en el trafico mercantil, ya que
sus titulares impedirdn que competidores en su drea de mercado
empleen estos terminos de uso comun en sus marcas o demdas signos

distintivos.

En lo que respecta a los servicios que se pretenden distinguir, a saber:
publicidad; gestion, organizacion y administracion de negocios
comerciales; trabajos de oficina, educacion; formacion; servicios de
entretenimiento; actividades deportivas vy culturales, servicios

cientificos y tecnoldgicos, asi como servicios de investigacion y dise
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conexos; servicios de andlisis industrial, investigacion industrial y

diseno industrial; control de calidad y servicios de autenticacion;

diseno y desarrollo de hardware y software, aparte de su falta de

Global

Cybersec

=+ Alliance
distintividad ya senalada, el signo solicitado , debio
restringirse solo al servicio de ciberseguridad, hecho que no atendio
el solicitante, por lo que ademds contraviene el pdarrafo final del
articulo 7 de la Ley de marcas: Cuando la marca consista en una
etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en
ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo
serd acordado para este producto o servicio, incurriendo en esta

prohibicion.

En el presente caso no es aplicable el articulo 28 de la Ley de Marcas,
ya que ese articulo se refiere a signos que contengan dentro de su
estructura elementos distintivos y otros de uso comun y necesarios en
el comercio, donde la proteccion no se extiende a los ultimos, el caso
particular no se observan elementos distintivos de peso que permitan

la aplicacion de la norma citada.

Con respecto a los signos que senala el recurrente se encuentran
actualmente inscritos, debe tomar en cuenta que estos contienen
elementos adicionales que interpreta esta instancia, fueron los que en
su momento valoro la autoridad registral le otorgan distintividad a los

signos, situacion que se extrana en la marca objeto de este proceso.

Consecuencia de las consideraciones, citas normativa y doctrina

expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de
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Global

Cybersec

e+ Alliance
comercio y servicios para proteger y distinguir productos
de la clase 9, 16 y servicios en las clases 35, 41y 42, y por ende se
declara SIN LUGAR el recurso de apelacion interpuesto por el
licenciado JORGE RICARDO RODRIGUEZ VILLALOBOS, en calidad
de apoderado de la empresa ASOCIACION CYBERSEC CLUSTER,
contra la resolucion de las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de

2024, la cual se confirma en todos sus extremos.
POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacién planteado por JORGE RICARDO RODRIGUEZ
VILLALOBOS, en calidad de apoderado de la empresa ASOCIACION
CYBERSEC CLUSTER, contra la resolucion de las 11:07:55 horas del
8 de noviembre de 2024, la cual se confirma en todos sus extremos.
Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la via administrativa
de conformidad con los articulos 25 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-MJUP. Previa constancia y copia de esta resolucion
que se dejardn en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2025 12:05 PM

Karen Quesada Bermudez
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Fimado digtaimente por Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) g p
Fecha y hora: 2610812025 10:54 AM CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
' ' Fecha y hora: 26/08/2025 09:31 AM
Oscar Rodriguez Sanchez Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2025 09:58 AM

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fechay hora: 26/08/2025 01:51 PM

Gilbert Bonilla Monge Norma Urena Boza

mgm/K@B/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISBLES
TE. Marcas intrinsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrinsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69
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