TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0468-TRA-PI -
SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DE SERVICIOS
OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3808
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0223-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las quince horas con veintitres minutos del trece de abril de dos mil

veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Marianella Arias Chacon, cedula de identidad 1-O6879-
0960, vecina de Escazu, en su condicion apoderada especial de la
empresa OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO, S.A. DE C.Vv,,
organizada y existe conforme a las leyes de Honduras, domiciliada en
Boulevard Los Proceres, 20 Avenida, 8vo nivel Paseo Proceres, San
Pedro Sula, 21102, Cortes, Honduras, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:15 horas

del 15 de octubre de 2024.
Redacta la juez Norma Urefa Boza.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de abril de 20
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la abogada Marianella Arias Chacon, en la condicion indicada,

presentod solicitud de inscripcion de la marca de servicios -

para proteger y distinguir en clase 43: servicios de bar; servicios de

restaurante especializado en comida a las brasas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los andalisis
correspondientes, mediante resolucion dictada a las 11:20:15 horas del

15 de octubre de 2025, denego la inscripcion de la marca solicitada

_, por derecho de terceros al presentar similitud grdfica,

\MA DEL sS4
T 19on

i
Cima de Paz PIZZA KING
s Yy

fonetica e ideologica, con los signos registrados oeprNOPON |
ademds por la relacion existente de servicios, lo cual podria provocar
en los consumidores riesgo de confusion o asociacion empresarial, de
conformidad con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas

y otros sighos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con Lo resuelto, la representacion de la empresa
solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio,

y expreso en sus agravios lo siguiente:

1. La autoridad registral realizé una apreciacion excesiva a la marca

solicitada, respecto al elemento predominante CIMA de las marcas.

2. Los signos en conflicto poseen caracteristicas especificas que
impiden se presente riesgo de confusion, lo cual permite su
coexistencia, como bien ha sido admitido por el Registro en los signos:

CIMA DE PAZ DESCANSA, DESCUBRE Y DISFRUTA... (disefno)
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CIMA DEL SABOR RESTAURANTE PIZZA KING DELICIOSA DE
PRINCIPIO A FIN (disefio), como recién amplio la convivencia al
permitir el registro de las marcas CIMA y CIMA COCINA (disefo), a
nombre de OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO S.A. de C.V.

3. No es comprensible como el Registro indicd que puede presentarse
riesgo de confusion o asociacion siendo las marcas tan distintas CIMA
DE PAZ DESCANSA, DESCUBRE Y DISFRUTA... (disefo), LA CIMA
DEL SABOR RESTAURANTE PIZZA KING DELICIOSA DE PRINCIPIO
A FIN (disefio) y CIMA A LAS BRASAS (disefo).

4. La autoridad registral no considero el principio de especialidad que
es aplicable al caso bajo andlisis, ademds se estd en presencia de
marcas que provocan experiencias distintas en los consumidores y
que hasta pueden considerarse especializados por el tipo de
planteamiento que cada distintivo marcario ofrece, tambien por la
forma en que prestan sus servicios, sin obviar los distintos canales de
comercializacion para el consumidor y el entorno geografico donde se

brindan sus servicios.

5. Se estd en presencia de marcas con distintas representaciones vy
caracteristicas particulares que se pueden distinguir con facilidad, las
cuales, al ser examinadas, claramente se evidencia la inexistencia de
similitudes como lo hizo ver el Registro, por el contrario, las diferencias
que presentan les permiten su coexistencia sin la confusion senalada

por la autoridad registral.

Finalmente, como fundamento de sus agravios senala los votos

0542-2002, O266-2022, 813-2011, emitidos por este Tribunal.
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como
hechos con tal cardcter y relevantes para la resolucion del presente
caso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran

inscritos los siguientes:

o Cima de Paz
1. Marca de servicios el

, registro 292422, inscrito desde el
20 de noviembre de 2020, vigente hasta el 20 de noviembre
de 2030, titular Ana Cristina Urena Urena, protege en clase 43:
abastecimiento de  comida en establecimientos que
proporcionen hospedaje Temporal, abastecimiento de comida
en hoteles y pensiones, alojamiento temporal (reserva de —) para
vigjeros a traves de agencias de viajes o corredores, alquiler de
jardines para eventos, alquiler de salones de fiesta alquiler de
salones para convenciones alquiler de salones para eventos
sociales, degustacion (servicios de -) de vinos y alimentos
[sommelier] recetas (elaboracién de —-) para la preparacion de
alimentos y bebidas reserva de alojamiento a traves de agencias
de viaje (folio 5 y 6 legajo de apelacion).

\MA DEL 54
et 1Ton

RESTAURANTE

. IZZA KING . . .
2. Marca de servicios ®emuemers™ | registro 304391, inscrita desde el

1 de abril de 2022, vigente hasta el 1 de abril de 2032, titular
Juan Dionicio Nova, protege en clase 43: servicio de comidas

rdpidas especificamente pizza (folio 7 y 8 legajo de apelacion).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos

con este cardcter de relevancia para la presente resolucion.
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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. COTEJO DE LOS SIGNOS
ENFRENTADOS. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir
un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y
lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la
distintividad constituye el fundamento de su proteccion, porque no
solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad
propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el
consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a
los competidores en el mercado, evitando asi que pueda presentarse

alguna confusion al respecto.

De ahi que, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria
exigen la denegatoria de un signo cuando este sea identico o similar a
otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los
consumidores un riesgo de confusion en cuanto al origen empresarial

de sus productos o servicios

En este sentido, el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas,
determina en forma clara que ningun signo podrd ser registrado como
marca, cuando ello afecte algun derecho de terceros, configurandose

tal prohibicion conforme a esos incisos de la siguiente forma:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién
geogrdfica o una denominacion de origen, registrada o e

tramite de registro por parte de un tercero desde una fec
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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 confusidon, 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.

[...]

De acuerdo con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos
en conflicto para lo cual se deben tomar en cuenta algunas reglas que
ayudardn a determinar la posible coexistencia entre ellos; a estos
efectos, la comparacion debe efectuarse sin descomponer oS
elementos que conforman el conjunto marcario, esto significa que
cada signo debe analizarse con una vision en conjunto, teniendo en
cuenta la unidad grdfica, auditiva e ideologica; se debe emplear el
metodo del cotejo sucesivo, lo cual lleva a analizar un signo y despues
el otro; quien aprecie la semejanza deberd colocarse en el lugar del
consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberd
enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en

las primeras es donde se percibe el riesgo de confusion o asociacion.

En atencion a lo expuesto, para realizar el cotejo marcario entre e

signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicacion el ar
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8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el articulo 24 incisos a),

b), c), d) y e) de su reglamento, que sefala pautas para realizar el

cotejo. De ahi que, las marcas por cotejar son:

Marca solicitada Marcas registradas

S
Cim c%%ﬁ’az szsifmﬁé
i
Clase 43
Servicios de bar; | Abastecimiento de | Servicio de comidas
servicios de | comida en | rapidas
restaurante establecimientos que | especificamente pizza.

especializado en | Proporcionen

comida a las | hospedaje Temporal,
brasas. abastecimiento de
comida en hoteles vy
pensiones, alojamiento
temporal (reserva de )
para vigjeros a traves
de agencias de viajes o
corredores, alquiler de
jardines para eventos,
alquiler de salones de
fiesta alquiler de
salones para

convenciones alquiler

de salones para
eventos sociales,
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degustacion (servicios
de -) de vinos vy
alimentos [sommelier]
recetas (elaboracidén de
-) para la preparacion
de alimentos y bebidas
reserva de alojamiento
a traves de agencias de

viaje.

Despues de analizar detalladamente los signos en conflicto vy

valorando los agravios de la apelacion, se determina que, desde el

punto de vista grafico, los distintivos marcarios en disputa son mixtos
al conformarse de elementos tanto grdficos como denominativos;
ahora bien, a pesar de que la marca solicitada incorpora un diseno
propio, como la palabra CIMA vy la frase A las Brasas, estos elementos
no le conceden suficiente distintividad para diferenciarse de las
marcas inscritas; como puede apreciarse de la vision en conjunto, el
elemento dominante de mayor percepcion por el consumidor y que va
a recordar o fijar su atencion es el vocablo CIMA, ademads la expresion
A las Brasas, posee una naturaleza eminentemente descriptiva dentro
de la clase 43 internacional, toda vez que refiere de forma directa a la
técnica de coccidon o especialidad culinaria del establecimiento de
restauracion; en consecuencia, al tratarse de terminos de uso comun
e interes general, ningun comerciante puede pretender su

exclusividad. En consecuencia, al reproducir la marca pretendid

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 13 de abril de 2026
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0223-2026
Pdagina © de 14

elemento preponderante CIMA, contenido en los signos inscritos
subsiste un inminente riesgo de confusion en el consumidor y de

asociacion empresarial en el mercado.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos hace

que, a nivel fonetico, su estructura ritmica sea analoga al oido del

consumidor, por tal razon este podria relacionar las marcas como si

tuvieran un mismo origen empresarial.

En el contexto ideologico, el vocablo CIMA, es definido por el
diccionario en linea de la Real Academia Espafiola como: [...] f. Punto

mas alto de los montes, cerros y collados. [...] (Real Academia
Espafiola (2024). Recuperado el 17 de mayo de 2026, de

https:/dle.rae.es/cima?m=form. En consecuencia, los signos evocan

un concepto o idea afin en la mente del consumidor y puede relacionar
de manera directa la marca pretendida con las inscritas, sin dejar de
lado que se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, lo que

puede ocasionar riesgo de confusion o asociacion empresarial.

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las
semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el analisis de
los servicios que protegen desde el dmbito de aplicacion del principio
de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del articulo 24 del reglamento
citado dispone “para que exista posibilidad de confusion, 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 lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los

signos pueden ser asociados.
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N

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar

la confusion del consumidor al momento de elegir sus productos o
servicios y por otro lado, hacer que prevalezcan los derechos
fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad,
que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar
para productos o servicios identicos o similares a los registrados,
cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusion, principios que se

encuentran en el articulo 25 Ley de marcas.

La determinacion de la similitud o no de los productos o servicios es
una cuestion que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las

particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, al examinar detalladamente la lista de servicios de
los distintivos marcarios en cotejo, se determina que los pretendidos
por la marca solicitada en clase 43 guardan afinidad con los
amparados por los signos inscritos; de ahi que, la pretension de
registrar un restaurante especializado en comida a las brasas se
encuentra completamente incluida dentro del genero de servicios de
restaurante de las marcas registradas, toda vez que la sola mencion
de una especialidad culinaria o un metodo de coccion no dota al
servicio de una naturaleza independiente; ademds su naturaleza es
andloga, comparten los mismos locales comerciales y consumidor; de
ahi que, la marca solicitada de inscribirse provocaria un inevitable
riesgo de confusion y de asociacion empresarial, ya que el consumidor
asumird erroneamente que el establecimiento de comida a las brasas
es una sucursal, un nuevo concepto tematico, una franquicia o una
extension del negocio de los titulares preexistentes, por lo cual no es
posible bajo esta circunstancia otorgarle proteccion registral al sign

solicitado.
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Conforme a lo expuesto y segun lo analizado, este Tribunal determina

que las marcas presentan similitud grafica, fonetica e ideologica;
ademds los servicios que se pretenden proteger y comercializar se
encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el
cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de

confusion y asociacion empresarial.

Por otra parte, respecto a lo senalado por la recurrente, que la
autoridad registral realizd una apreciacion excesiva a la marca con
relacion al elemento predominante CIMA de las marcas inscritas. De
ahi que, considera este Tribunal que no lleva razéon la apelante, por
cuanto del cotejo realizado lineas arriba, claramente se determind
que, en la estructura gramatical del signo solicitado, concuerda con el
termino preponderante CIMA que contienen los signos inscritos vy
ademds la frase adjunta A las Brasas, es un indicativo descriptivo de
la técnica culinaria en la Clase 43 que carece de tutela exclusiva, por

lo cual se rechaza en ese sentido su agravio.

Con relacion a la existencia registral de otros signos que presentan en
su conformacion el termino CIMA, por ejemplo: la CIMA DE PAZ
DESCANSA, DESCUBRE Y DISFRUTA... (disefio) y LA CIMA DEL
SABOR RESTAURANTE PIZZA KING DELICIOSA DE PRINCIPIO A
FIN (disefio), como también se amplio la convivencia al permitir el
registro de las marcas CIMA y CIMA COCINA (disefio), a nombre de
OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO S.A. de C.V. Determina este
organo que este agravio no es relevante en el caso bajo andlisis, ya

que cada solicitud debe ser evaluada de manera individual, por cuanto

cada caso debe ser analizado segun sus propias caracteristicas y que

los precedentes no son vinculantes para la decision actual.

WWW.TRA.GO.CR


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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 13 de abril de 2026
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0223-2026
Pdgina 12 de 14

Sobre lo senalado por la apelante, de que la autoridad registral no

considero el principio de especialidad que es aplicable al caso bajo
andadlisis. Estima este Tribunal de importancia senalar a la recurrente,
que no lleva razon en lo senalado, por cuanto el principio de
especialidad fue aplicado correctamente por el Registro al coincidir la
naturaleza de los servicios, los canales de venta y tipo de consumidor,
ademds el uso del termino preponderante CIMA en la solicitud,

desatard un inminente riesgo de confusion y asociacion empresarial.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia senalada por la recurrente
como sustento de sus agravios, considera este Tribunal que si bien
proporcionan un soporte conforme a la normativa marcaria bajo
determinados criterios, estos aportes jurisprudenciales no son
determinantes para la inscripcion de un signo marcario, en razon de
qgue todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y
analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al
principio de independencia de las marcas, por lo que debe analizarse
de manera independiente y superar el proceso de calificacion registral
contenido en los numerales 7y 8 de la Ley de marcas, razonamientos
gue cada dia son depurados y preven un mayor control en aras de no
lesionar los derechos inscritos como el de los consumidores,
ajustadndose dicha actividad ejercida por el operador juridico al
contenido del articulo 1 de la Ley de citas, asi como del articulo 11 de la
Ley General de la Administracion Publica y 11 de nuestra Constitucion

Politica.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacdon, apoderad

especial de la empresa OPERACIONES, SOPORTE Y MANEJO
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DE C.V., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 11:20:15 horas del 15 de octubre de 2024,

la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion planteado por la abogada Marianella Arias Chacon, en
su condicion apoderada especial de la empresa OPERACIONES,
SOPORTE Y MANEJO, S.A. DE C.V., en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:15 horas
del 15 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma. Sobre o
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 -
MJP. 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: 29/05/2026 10:42

Karen Quesada Bermudez

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fechay hora: 26/05/2026 11:23 Fecha y hora: 29/05/2026 02:51

Oscar Rodriguez Sdnchez Cristian Mena Chinchillg
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Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA) NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
Fechay hora: 01/06/2026 08:50 Fecha y hora: 29/05/2026 10:05

Gilbert Bonilla Monge Norma Urefna Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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