TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0023-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
FABRICA, COMERCIO Y SERVICIOS

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION (FIFA), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10808)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0417-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las once horas con cincuenta y tres minutos del diez de junio del dos

mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el
abogado Victor Vargas Valenzuela, vecino de San Jose, portador de la
cedula de identidad: 1-0335-0794, en su condicion de apoderado
especial de la compafiia FEDERATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), sociedad organizada y existente
bajo las leyes de Suiza, domicilioda en FIFA-Strasse 20, 8044
ZUrich, Suiza; en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual, a las 14:55:59 horas del 11 de diciembre de
2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio de escrito
presentado el 25 de septiembre de 2025, el abogado Victor Vargas
Valenzuela, en su condicion de apoderado especial de la
compafia FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION (FIFA), solicitd la inscripcion de la marca de fdabrica,

. .. ZAVU . . .
comercio y servicios , para proteger y distinguir en clase 3

internacional: Cosmeéticos; jabones; preparaciones cosmeéeticas
perfumes; lociones para antes y después del afeitado; cremas de
afeitar; champus; acondicionadores; pastas dentifricas; enjuagues
bucales; enjuagues dentales; productos para refrescar el aliento;
cremas blanqueadoras para uso dental; blanqueadores dentales (tiras
y pastas); tabletas para la limpieza dental, no medicinales;
desodorantes y antitranspirantes para uso personal; cremas para las
manos, cremas para los pies, cremas nutritivas; cremas de limpieza
facial; cremas para la piel, mascarillas para el cutis; preparaciones
cosmeticas antiarrugas; preparaciones cosmeticas humectantes vy
lociones antienvejecimiento; aceites para el cuidado de la piel; geles
para el cuidado de la piel; preparaciones limpiadoras cutdneas para
el rostro y el cuerpo; desmaquilladores; lociones y cremas de
proteccion solar; preparaciones en pulverizadores de uso corporal
para uso cosmetico; toallitas impregnadas para bebés; panos

humedos para bebes; bastoncillos de algoddn para uso cosmetico;
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bolas de algodon para uso cosmetico; preparaciones para lavarse las
Manos para uso cosmetico; productos de maquillaje; pintura facial;
lociones capilares; lacas para el cabello; base para maquillaje;
sombras de ojos; mdscara de pestanas; delineadores para los 0jos;
colorete; correctores de imperfecciones [para uso cosmeético]; polvos
faciales, ldpices para uso cosmetico; motivos decorativos para uso
cosmetico; preparaciones para el cuidado de los labios; brillos de
labios; pomadas labiales; pintalabios; perfiladores de labios;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar para uso en el
hogar; detergentes para la colada; detergentes domesticos sinteticos;
betun y cremas para calzado; preparaciones pulidoras para conservar
el cuero; ceras para el cuero; cremas para el cuero; pastas para pulir
cuero. En clase 4 internacional: aceites y grasas para uso industrial;
lubricantes; aceites de motor y carburantes; gasolina; gasolina
natural; gasolina carburante; queroseno; gaslicuado de petroleo;
petroleo crudo o refinado; aceites, incluyendo aceites de motor, aceites
industriales, aceites combustibles, aceite refinado; gasoleo;
combustibles diésel; gases combustibles; diesel; aceites combustibles;
bio combustible; gasoleo; gas natural; gas natural licuado; aditivos no
quimicos para combustibles; velas [iluminacion]; ceras. En clase 6
internacional: Figuritas, ornamentos, estatuas, estatuillas, esculturas
y trofeos de metales comunes; distintivos metdlicos para vehiculos
hechos de metales comunes o de sus aleaciones; cajas de
herramientas metdlicas (vacias); placas de matricula de vehiculos
metalicas; armazones para matriculas de metal; placas de
matriculacion metdlicas para vehiculos; tapas metdlicas impresas
coleccionables (pogs). En clase 9 internacional: Quevedos; gafas de
sol; gafas de natacion y de submarinismo; estuches, cordeles vy

cadenas para gafas de sol y quevedos; gemelos [Optical; imanes e
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imanes decorativos; brujulas; conjuntos de instrumentos de control
electronicos; unidades de control electronicas de tren de potencia
para motores; productos electronicos de carroceria y chasis, a saber,
sistemas remotos para cerrar puertas; sistemas y componentes de
audio de alta fidelidad; aparatos para grabar, transmitir, editar,
mezclar y reproducir sonido y/o imdgenes, aparatos de radio;
televisores; pantallas planas; pantallas LCD; pantallas de alta
definicion y de plasma; sistemas para cine en casa; grabadoras de
video; lectores de discos compactos; reproductores portdtiles de
discos compactos; lectores de DVD; reproductores de MP3; aparatos
para leer musica digital; lectores de casetes; reproductores de disco
magneto-optico de pequenas dimensiones; altavoces; auriculares de
casco; auriculares de casco de realidad virtual; auriculares;
microfonos; controles remotos; control remoto activado por voz;
aparatos de navegacion; asistentes personales digitales (PDA);
ordenadores; tabletas electronicas; procesadores de datos; teclados
de ordenador; monitores de ordenador; modems; estuches especiales
para ordenadores; ratones de ordenador; alfombrillas de raton;
traductores electronicos de bolsillo; mdquinas de dictar; agendas vy
cuadernos electronicos [notebooksl]; escaneres; impresoras;
fotocopiadoras; aparatos de fax; telefonos; contestadores telefonicos;
teléfonos moviles; fundas para teléfonos moviles; telefonos
inteligentes [smartphones]; videoteléfonos; dispositivos para el uso
manos-libres de teléfonos moviles; auriculares de cascos vy
auriculares para telefonos moviles; teclados para telefonos moviles;
cordones para telefonos celulares; bolsas especiales para transportar
telefonos moviles; telefonos moviles con cadmaras y cadmaras de video
integradas; relojes inteligentes (smartwatches); mdqguinas de calcular;

madquinas lectoras de tarjetas de credito; mdaquinas para cambio de
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dinero; cajeros automadticos; cdmaras de video; videocdmaras; equipos
fotograficos; cadmaras fotogrdficas; proyectores; peliculas expuestas;
diapositivas fotogrdficas; flashes; cdmaras y correas y estuches
accesorios para camaras; baterias; mdaquinas de karaoke y programas
para karaoke; discos de videojuegos; almohadillas de mando para
juegos manuales o activados por voz y controladores de juegos;
cascos de realidad virtual; software de juegos informadticos
pregrabado o descargable incluyendo software informatico de juegos;
programas informaticos y bases de datos; salvapantallas para
ordenadores; soportes magneticos, numericos o analogicos para
registrar sonido o imdgenes; video-discos, cintas de video, cintas
magneticas, discos magneticos, DVD, disquetes, discos Opticos,
discos compactos, disco magneto-optico de pequenas dimensiones,
CD ROM, todos los antes mencionados en estado virgen o
pregrabados con musica, sonidos o imdagenes (que pueden ser
animadas); hologramas; tarjetas magnéticas (codificadas incluyendo
vales de regalo); adaptadores de memoria (equipo informadtico);
tarjetas de memoria; ldpices de memoria (virgenes o pregrabados);
tarjetas con microchip; tarjetas de credito magneticas o con microchip;
tarjetas telefonicas magneticas o con microchip; tarjetas magneticas o
con microchip para cajeros automaticos o para maquinas de cambio
de dinero; tarjetas magneticas o con microchip prepagado para
telefonos moviles; tarjetas magneticas o con microchip para viagjes y
entretenimiento; tarjetas magneticas o con microchip de deébito o de
garantia de cheques; tarjetas de credito de pldstico no magneticas;
pizarras numericas electronicas; alarmas de seguridad; sistema
electronico de cerraduras de vehiculos incluyendo control remoto;
mangas para indicar la direccion del viento; paneles y células solares

para la produccion de electricidad; calibradores; aparatos medidores
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de distancias; equipo para indicar y medir la velocidad; publicaciones
electronicas descargables; mapas electronicos descargables;
receptores de audio; amplificadores de audio; hardware y software
informaticos, incluyendo receptores de television (set-top box) que
pueden convertir, suministrar, recibir y transmitir datos de audio vy
video; unidades de disco; pilas o baterias recargables; cascos
deportivos de proteccion; pulseras de identificacion codificadas
magnéticas; boletos (tickets) electronicos, codificados; boletos (tickets)
en forma de tarjetas magneticas; cascos de realidad virtual;
programas informaticos descargables para permitir a consumidores y
empresas administrar coleccionables digitales que utilizan tecnologia
de software basada en cadenas de bloques y contratos inteligentes
presentando jugadores, juegos, registros, estadisticas, informacion,
fotos, imdgenes, secuencias de juegos, aspectos destacados vy
experiencias en el campo del futbol; productos virtuales descargables,
a saber, programas informaticos que incluyen, calzado, prendas de
vestir, articulos de sombrereria, articulos de oOpticas para la vista,
bolsas, bolsas de deporte, mochilas, equipos de deporte, arte, trofeos
juguetes y accesorios para uso en linea y en mundos virtuales en linea;
videojuegos, programas de ordenador; programas de videojuegos. En
clase 12 internacional: Bicicletas; motocicletas; escuUteres; bicicletas
electricas; vehiculos eléectricos, scooters accionados electricamente, a
saber scooters y patinetas eléctricas; automoviles; autocaravanas
(incluyendo vehiculos utilitarios deportivos); camiones; furgones
[vehiculos]; caravanas; autobuses; minibuses; remolgques [vehiculos];
vehiculos frigorificos; autocaravanas; aviones; barcos; globos
aerostdticos; globos dirigibles; neumaticos; materiales y kits para la
reparacion de neumdticos y cadmaras de aire para neumdadticos, a

saber, clavos para neumdticos, bombas para inflar neumadticos,
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pernos metdlicos para neumaticos, parches de caucho, valvulas para
neumaticos; aparatos para inflar neumadaticos; dispositivos
antiderrapantes para cubiertas de neumaticos de vehiculos, a saber,
clavos y cadenas para la nieve; ruedas; llantas para ruedas; bandas
para llantas de ruedas; tapacubos de ruedas; fundas para neumaticos;
llantas de aleacion (rines de aluminio); accesorios para automboviles,
a saber, parasoles [piezas de vehiculos], bacas, portaesquis para
coches, portabicicletas, fundas de cojines para asientos de vehiculos;
fundas para autos (accesorios para vehiculos); alerones; techos
convertibles como partes de coches; deflectores de aire para
vehiculos; techos corredizos para vehiculos (sun roofs); protectores de
rejillas de radiador; bolsas de aire (airbags); manubrios; soportes para
placas de matricula; dispositivos de seguridad para autos; cojines
para cinturones de seguridad; cubiertas para espejos laterales;
esterillas con forma para vehiculos; sillas de paseo para niNos;
asientos de auto para bebés o ninos; cadenas antiderrapantes para
automoviles. En clase 14 internacional: Articulos de joyeria; collares;
piedras preciosas; joyeria de cristal; gemas preciosas; relojes; relojes
de pulsera; pulseras de reloj; relojes de pendulo; relojes de muro;
cronografos; cronometros manuales; estuches para relojes; pendulos;
medallones; colgantes; broches; brazaletes; brozaletes de cuero;
brazaletes de silicona [articulos de joyerial; alfileres [articulos de
joyerial; alfileres de adorno de equipos y jugadores intercambiables
[articulos de joyeria]; pasadores de corbata; gemelos; medallas;
medallas conmemorativas de metales preciosos; medallones, placas
conmemorativas, trofeos, estatuas yesculturas, todos hechos de
metales preciosos; alfileres decorativos para sombreros; llaveros
decorativos; monedas; medallas e insignias de metales preciosos para

la ropa; lWaveros decorativos; medallones hechos de metales no
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preciosos; llaveros y cadenas decorativos; brazaletes. En clase 16
internacional: Clips para billetes de banco; manteles de papel;
servilletas de papel; bolsas de pldstico para la compra; bolsas de
papel; tarjetas de invitacion; tarjetas de felicitacidon; cajas de carton
plegado; papel de envoltorio; posabotellas y posavasos de papel;
manteles individuales y salvamanteles de papel; bolsas de basura de
papel o de plastico; envoltorios de papel de alimentos; etiquetas (de
papel y carton); toallas de papel; toallas para remover el maquillaje
hechas de papel; toallitas de papel en cajas; panuelos de bolsillo de
papel; articulos de papeleria y Utiles escolares (excepto equipos);
tableros magnéticos (articulos de papeleria); maquinas de escribir;
papel para mecanografia, copiado y escritura (articulos de papeleria);
sobres [articulos de papelerial; blocs tematicos de papel blocks de
papel; libretas; blocs de papel para apuntes; encuadernadores; cajas
para archivar; fundas para documentos; cubiertas de libros;
marcapaginas; litografias; pinturas enmarcadas o no; blocks para
pintar; libros para colorear; libros para dibujar y con actividades; papel
luminoso; papel adhesivo para notas; papel crepée; papel de seda;
papel para termotransferencia; papel termosensible; grapas de
oficina; grapadoras; banderas de papel; banderines de papel;
instrumentos de escritura; plumas estilograficas; ldpices; boligrafos;
juegos de ldpices; juegos de boligrafos; ldpices de punta porosa;
ldpices para colorear; boligrafos; rotuladores de punta amplia; tintas;
tampones [almohadillas] de tinta; sellos de goma; cajas de pintura;
lapices para pintar y colorear; tiza para escribir; decoraciones para
ladpices (articulos de papeleria); clichés de imprenta; revistas; diarios;
libros y revistas particularmente sobre atletas o eventos deportivos;
material pedagogico impreso; cuadros para registrar resultados; libros

de programas deacontecimientos especiales; dlbumes de
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acontecimientos especiales; dlbumes de fotografias; libretas de
autografos; libretas de direcciones; agendas; agendas personales;
mapas carreteros; billetes de entrada; boletos (tickets) y tarjetas de
embargue de aerolineas; cheques; horarios impresos; panfletos vy
folletos; historietas [productos de imprenta]; tarjetas intercambiables
coleccionables; cromos de deportes; pegatinas para parachoques;
adhesivos; dlbumes para pegatinas; calendarios; carteles; fotografias;
tarjetas postales; sellos postales; sellos postales para coleccionar;
planchas de sellos conmemorativos; letreros y senales de publicidad
hechas de papel o carton; calcomanias; articulos de oficina, excepto
muebles; liquidos correctores; gomas de borrar; sacapuntas; soportes
para instrumentos de escritura; pinzas para sujetar papeles;
chinchetas; reglas; cintas autoadhesivas para Lla papeleria;
dispensadores de cinta adhesiva; cliches de multicopista;
portapapeles de clip [articulos de oficinal; soportes para blocs de
notas; sujetalibros; sellos (de oficina); tarjetas de débito hechas de
papel o carton; tarjetas de crédito (sin codificar) de papel o carton;
etiquetas para equipagje; fundas para pasaportes; cordones de papel
para tarjetas de identificacion; tarjetas de credito sin codificacion
magnetica hechas de plastico. En clase 18 internacional:Cuero e
imitacion de cuero; tiras de cuero; paraguas; sombrillas; bolsos
deportivos (excepto aquellos adaptados para productos para los que
estdn disenados a contener); bolsos deportivos con ruedas; bolsas de
tiempo libre; bolsas de viaje; mochilas; bolsos; mochilas escolares;
rinoneras; bolsos de mano; bolsas de cuero; bolsos de cuero con forma
de pelota; bolsas de playa; portatrajes; maletas de mano; correas de
equipajes; bolsas multiuso, maletines de cuero; maletines para
documentos, estuches para articulos de tocador (vacios); bolsas de

tocador; fundas de llaves de cuero; estuches para tarjetas de visita;
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porta tarjetas de identidad; etiquetas de cuero para equipagje;
portadocumentos; billeteras; monederos; fundas de talonarios; ropa
para animales; collares para animales de compania; correas para
animales. En clase 25 internacional: Prendas de vestir; calzado;
articulos de sombrereria; camisas; prendas de punto; jerséis [prendas
de vestir]; puldoveres, camisetas de tirantes; camisetas [de manga
cortal; chalecos; camisetas de deporte; vestidos; vestidos deportivos;
faldas; faldas deportivas; ropa interior; trajes de bafo [bafadores];
biquinis; tankinis; albornoces; shorts; pantalones; sueteres; gorros
[cofias]; gorras; sombreros; fulares; pafuelos para la cabeza [prendas
de vestir]; fajas [bandas]; chales; viseras; gorras con visera; chdndales;
sudaderas; chaquetas; chaquetas deportivas; chaquetas para ir al
estadio; blazers; ropa de Wuvia; abrigos; uniformes; corbatas; punos
[prendas de vestir]; pufios absorbentes del sudor [prendas de vestir];
cintas para la cabeza; guantes; delantales; baberos (no de papel);
pijamas; ropa de juego para bebes y ninos pequenos; calcetines vy
prendas de medias; tirantes; cinturones; tirantes; sandalias; sandalias
con tiras; calzado para actividades deportivas, a saber, zapatos para
el exterior, zapatos para escalar, zapatillas de baloncesto; zapatillas
para entrenamiento en multiples dreas (cross—training); calzado de
ciclista; zapatillas para deportes bajo techo; zapatillas de atletismo vy
para correr; chancletas; zapatos de futbol (bajo techo y al aire libre);
botas de futbol; calzado de lona; zapatillas de tenis; zapatos para
deportes urbanos; zapatos para navegar; zapatos para aerdbicos; ropa
deportiva, a saber, polerones de polar, trajes para correr, ropad
deportiva de punto, pantalones deportivos casual, camisetas tipo polo,
sudaderas, pantalones de jogging, camisetas tipo futbol, camisetas
tipo rugby, calcetines, ropa de bano, panties y calentadores de

piernas, chandales; ropa interior funcional; camisetas de deporte, top
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sujetador; leotardos; muflequera [prendas de vestir]; cintas para la
cabeza; guantes, trajes para la nieve; chaquetas para la nieve;
pantalones para la nieve. En clase 28 internacional: juegos y juguetes;
bandas de resistencia para el estitomiento de los dedos; pelotas vy
balones para deportes; juegos de mesa; mesas para futbol de mesa;
replicas de jerseis de futbol miniatura para munfecos; munecas vy
animales de juguete; vehiculos de juguete; rompecabezas; globos;
juguetes hinchables; naipes; confetis; articulos para gimnasia vy
deportes; aparatos de gimnasia; equipo para el futbol, a saber, balones
de futbol, guantes, protectores para las rodillas, codos y hombros,
protectores para las canillas y porterias de futbol; muros de porterias
de futbol; contenedores vy bolsos deportivos adaptados para
transportar articulos deportivos; gorros de fiesta (juguetes); juegos
electronicos portatiles para utilizar exclusivamente con receptores de
television; palancas de mando [joysticks] para videojuegos; aparatos
de videojuegos; consolas para juegos; maquinas de juegos portatiles
con pantallas de cristal liquido; juegos electronicos portdtiles excepto
aquellos adaptados solo para su uso con receptores de television;
mandos para juegos; manubrios para videojuegos y alfombras de
baile para videojuegos; manos de espuma (juguetes); robots de
juguete para entretencion; videojuegos de tipo recreativos; modelos a
escala de aeronaves; juguetes para animales de compania; loteria de
tarjetas para raspar; cometas; patines de ruedas; patinetes [juguetes];
monopatines; almohadillas de mandos de juegos y mandos de juego
activados por voz o accionados manualmente; vehiculos para montar
para nifos [juguetes]. En clase 29 internacional: Carne; pescado;
carne de ave y carne de caza, extractos de carne; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;

frutas, verduras, hortalizas y legumbres en lata; carne, pescado vy
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carne de ave congelada; aceites y grasas comestibles; patatas fritas;
patatas fritas a la francesa; frutos secos procesados; granos de soya
en conserva (alimento); confituras; mermeladas; jaleas; conservas de
carne y pescado; leche y productos ldcteos; bebidas elaboradas con
yogur; batidos de leche; productos ldcteos; quesos; leche de soya
[suceddneo de la leche]; sopas; caldos. En clase 30
internacional: Cafe; bebidas a base de cafe; te; cacao; azucar; miel;
melaza; levadura; suceddneos del cafeé; harinas; harina de soya; salsa
de soyaq; preparaciones a base de cereales; cereales; pan; mazapdn;
productos de pasteleria; pasteles; galletas; galletas saladas
[crackers]; dulces; helados cremosos; productos de confiteria;
caramelos de chocolate; chocolate; arroz; copos de cereales secos;
chips de maiz; mostaza; vinagres; salsas [condimentos]; especias; sal;
endulzantes naturales y de bajas calorias; pizzas; bases para pizzas;
masa de pizza; hamburguesas; sandwiches; sandwiches de perritos
calientes; hamburguesas con queso [sdndwiches]; helados
comestibles (suaves o duros); bebidas a base de té; té helado; bebidas
a base de chocolate. En clase 31 internacional: Alimentos para
animales; semillas de pasto; frutas frescas; bayas [frutos] frescos;
verduras, hortalizas y legumbres frescas; flores; cesped natural;
cesped natural para campos en los que se practican deportes. En
clase 32 internacional:Bebidas no alcoholicas; zumos; bebidas
hechas de zumos y zumos saborizados; concentrados, jarabes vy
polvos para preparar bebidas no alcoholicas; aguas minerales vy
gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas energeticas; bebidas
isotonicas; bebidas hipertonicas; bebidas hipotonicas; bebidas de
frutas vy vegetales; bebidas saborizadas; bebidas saborizadas
congeladas no alcoholicas; bebidas enriquecidas con adicion de

vitaminas, no para uso medico; cervezas; cervezas rubias; cervezas

WWW.TRA.GO.CR




TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 10 de junio de 2026
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0417-2026
Pdgina 13 de 37

ale; cerveza tipo ale muy oscura (stouts); cerveza de bajo contenido
alcoholico, cerveza sin alcohol. En clase 33 internacional: Bebidas
alcoholicas (excepto cervezas). En clase 35 internacional: Servicios
de: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; oficinas de empleo; seleccion de personal; promocion de
ventas de derechos de medios; servicios de publicidad a traves del
patrocinio; servicios publicitarios y promocionales; promocion de
eventos deportivos en el campo del futbol; agencias de publicidad;
servicios de publicidad a traves de patrocinio; publicidad en linea;
servicios de informacion, asesoria y consultoria relacionados con la
gestion de negocios y la administracion de negocios suministrados en
linea o a través de la internet; servicios de publicidad y promocion;
difusion de material publicitario y promocional; puesta a disposicion y
alquiler de espacios publicitarios y de material publicitario;
publicacion de material y textos publicitarios; alquiler de tiempo
publicitario en los creditos de peliculas; servicios de publicidad por
radio y por television; servicios de publicidad en forma de animacion;
promocion de eventos deportivos en el area del futbol; promocion de
productos y servicios de terceros; busqueda de negocios
patrocinadores en relacion con competencias de futbol; compilacion
de anuncios publicitarios para su uso como paginas web en la internet
o en dispositivos electronicos de comunicacion inaldmbrica;
suministro de espacio de venta en sitios web a traves de la internet
para publicitar productos y servicios; suministro de un mercado
(espacio de venta) en linea para compradores y vendedores de
productos y servicios; prestacion de servicios de subastas en linea;
compilacion de directorios para publicar en la internet o en
dispositivos electronicos de comunicacion inaldmbrica; marketing

promocional; servicios de agencia de promocion de deportes vy
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relaciones publicas; servicios de estudios de mercados; busqueda de
mercados; servicios de sondeos de opinion publica; organizacion de
eventos, exhibiciones, ferias y demostraciones con propodsitos
comerciales, promocionales y de publicidad; organizacion de
publicidad para exhibiciones comerciales; gestion de bases de datos;
recopilacion de estadisticas; servicios en el dmbito de la coleccion de
datos, de estadisticas y otras informaciones sobre desempenos
deportivos; consultoria en organizacion y direccion de negocios;
consultoria en materia de negocios; organizacion de competencias
promocionales; suministro de informacion comercial; servicios de
publicidod de eventos deportivos en el campo del futbol; servicios
minoristas, a saber, servicios de venta minorista en linea relacionado
con productos de metales comunes, implementos y herramientas de
mano, aparatos/equipos oOpticos y audiovisuales y magneticos vy
electricos/electronicos, aparatos/equipos medicos, aparatos/equipos
de iluminacion y calefaccion y coccion y refrigeracion y secado vy
ventilacion, vehiculos y sus accesorios, productos de metales
preciosos, joyeria e instrumentos cronometricos, insignias y alfileres,
instrumentos musicales, productos de papel y de carton, material
impreso y articulos de papeleria, productos de cuero y de imitacion de
cuero, equipdaje y bolsos y contenedores, paraguas, muebles, articulos
promocionales y de muestra, productos de materias textiles,
vestimenta y sombrereria y calzado, cintas y cordones y productos
derivados, revestimientos de piso/suelos, juegos y juguetes y articulos
deportivos, alimentos y productos alimenticios, bebidas no alcoholicas
y bebidas alcoholicas, solventes, parafina, cera, asfalto y petroleo,
combustibles, aceites, lubricantes, fluidos de transmision, liquidos de
freno, agentes anticongelantes, refrigerantes, liquidos hidrdaulicos,

grasas, gasolina, combustibles diesel, gases combustibles, gases
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inflamables, biocombustibles, tapacubos, neumdticos, cubiertas para
neumaticos, aleaciones para ruedas, protectores solares, bacas,
estanterias deportivas, cubiertas de asientos, cubiertas de
automoviles, patatas fritas, patatas fritas a la francesa, leche,
productos de leche, bebidas elaboradas con yogur, batidos de leche,
productos ldcteos, quesos, leche de soya [suceddneo de la lechel],
bebidas no alcoholicas, aguas minerales y gaseosas, bebidas
energeticas, bebidas isotonicas, bebidas y jugos de frutas y verduras,
cervezas, cervezas adle, cerveza sin alcohol, cafe, te, cacao, pasteles,
galletas, galletas saladas [crackers], dulces, helados cremosos,
productos de confiteria, caramelos de chocolate, chocolate, fritos de
maiz, mostaza, vinagres, salsas [condimentos], hamburguesas
[sandwiches], hamburguesas con queso [sdndwiches], sdndwiches
rellenos con pescado, concarne o con vegetales, perritos calientes
[sandwiches], permitiendo a los clientes ver y comprar estos
productos en el mercado o a traves de Internet o via comunicacion
electronica inaldmbrica; servicios de venta minorista en almaceén en
esta clase, a saber, la venta al detalle de productos alimenticios vy
bebibles; servicios de venta minorista y suministro de alimentos vy
bebidas a traves de maquinas expendedoras; servicios de venta al por
menor de alimentos en restaurantes, comedores escolares, cafeterias,
pastelerias, cantinas, delicatessen [heladerias, tiendas de yogurt,
cafés, tiendas de galletas], cantinas corporativas; servicios de venta
minorista incluyendo servicios de venta minorista en linea en relacion
con combustibles, gases combustibles, queroseno, biocombustible,
aceites y grasas para motor, lubricantes y grasas, aceites y liquidos
para transmision hidrdulica, fluidos para circuitos hidrdaulicos vy
aceites hidraulicos, permitiendo a los clientes que vean y compren

estos productos en el mercado o en internet o mediante comunicacion
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electronica inaldmbrica; servicios de administracion comercial para el
procesamiento de ventas hechas en la internet o en dispositivos
electronicos de comunicacion inaldmbrica; servicios de facturacion;
promocion de ventas, a saber, suministro de programas de ventaja
para clientes; servicios de promocién venta de boletos (tickets);
servicios de fidelizacion de clientes y de club de servicios a clientes
con proposito comercial, promocional y/o publicitario; servicios de
promocion de ventas a traves de la distribucion de tarjetas de lealtad
y de membresia codificadas que pueden contener informacion
personal del usuario para controlar el acceso a recintos deportivos;
servicios de venta al por menor de productos virtuales, a saber,
calzado, ropa, articulos de sombrereria, articulos de oOptica para la
vista, bolsas de deporte, mochilas, equipos de deporte, arte, trofeos,
juguetes y accesorios para su uso en lineaq; servicios de venta al por
menor en linea de mercancias virtuales, a saber, calzado, ropa,
articulos de sombrereria, articulos de oOptica para la vista, bolsas,
bolsas de deporte, mochilas, equipos de deporte, arte,trofeos,
juguetes y accesorios; suministro de espacios de venta en linea para
compra y venta de productos virtuales; servicios de organizacion de
eventos y exhibiciones con fines comerciales en las industrias de
entretenimiento interactivo, realidad virtual, electronica de consumo y
videojuegos; servicio de venta en linea de hardware y software de
realidad virtual y realidad aumentada; servicio de venta minorista en
linea de contenido de realidad virtual y medios digitales, a saber
musica pregrabada, video, imagenes, texto, obras audiovisuales vy
softwares de juegos de realidad virtual y aumentada; servicios de
facturacion; servicios de pedidos en linea en el dmbito de la venta y el
reparto de comidas para llevar de restaurantes. En clase 36

internacional: Servicios de seguros; servicios financieros; servicios
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monetarios; servicios inmobiliarios; servicios de gestion de pagos
financieros; emision de bonos de valor para recompensar la lealtad de
los clientes, que pueden contener informacion personal sobre la
identidad del portador y permitir el acceso a recintos deportivos;
emision y gestion de tarjetas de credito y de cheques de vigjeros;
servicios bancarios; servicios de cajero automatico; servicios de pago
electronico a traves de tarjetas de prepago; servicios de pago movil;
servicios de credito y de inversiones; servicios de tarjetas de garantia
de cheques; servicios financieros en relacion a dinero cibernetico;
servicios de monedero electronico (servicios de pago); transferencia
electronica de fondos; servicios de transferencia regular (servicios
financieros), incluyendo servicios de cuenta corriente postal; servicios
de transferencia telegrdfica (servicios bancarios); operaciones con
productos derivados financieros de tipos de interes; servicio de cambio
de divisas; servicios de depositos en cajas de seguridad; servicios de
banca en casa; servicios de cuentas corrientes postales; servicios de
depodsito de fondos; servicios de suscripcion de acciones vy
obligaciones; servicios de consultoria financiera; servicios de corretaje
de acciones y obligaciones; servicios fiduciarios para corporaciones e
individuos; ayuda financiera para eventos deportivos; investigacion de
patrocinio financiero en relacion con competencias de futbol;
suministro de informacion en linea en materia de servicios financieros,
bancarios, de seguros e inversiones; banca por internet; servicios de
pago prestados mediante aparatos y dispositivos inaldmbricos de
telecomunicaciones; servicios de procesamiento de transacciones
efectuadas con tarjetas de credito, tarjetas de debito y cheques
electronicos; servicio de comercializacion de productos financieros;
deposito de inversiones, garantias financieras [servicios de fianzas];

servicios de cambio de divisas, letras de crédito y crédito
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documentario; servicios de comercio y comision, gestion de activos, e
instrumentos de valor; servicios financieros, a saber, prestacion de
servicios de moneda virtual para su uso por miembros de una
comunidad en linea a través de una red informdatica mundial; servicios
financieros respecto la emision de tokens de valor; servicios de
procesamiento de transacciones financieras con moneda digital,
moneda virtual, criptomonedas, activos digitales y de cadena de
bloques, activos digitalizados, tokens digitales y tokens de utilidad,
facilitando las transferencias de equivalentes de efectivo electronicos.
En clase 38 internacional: Servicios de: Telecomunicaciones; servicios
de comunicaciones por medio de telefonos y telefonos moviles;
servicios de comunicaciones electronicas por medio de teléfonos;
radiocomunicacion; servicios de comunicaciones prestados mediante
fax; servicios de radiobUsqueda; servicios de comunicacion por medio
de teleconferencia; difusion de programas de television; radiodifusion;
servicios de agencia de prensa y noticias; alquiler de equipos
telefonicos, fax y otros equipos comunicacionales; transmision de un
sitio web comercial en la Internet o en dispositivos electronicos de
comunicacion inaldmbrica; servicios de difusion de programacion
para radio y television suministrado a traves de satelites, cable o por
redes inaldmbricas; mensajeria electronica; servicios de suministro de
acceso a blogs, a salas de chat, a tablones de anuncios o a foros de
discusion; suministro en linea de salas de chat y tablones de anuncios
electronicos para la transmision de mensajes, de comentarios y de
contenido multimedia entre usuarios para redes sociales; suministro
de acceso a sitios web con mapas, informacion sobre direcciones de
conduccion y la ubicacion de comercios; transmision de mensajes e
imdgenes por ordenador; suministro de acceso a servicios de pedido

y compra desde el hogar y desde la oficina a travées de ordenadores,
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de una red informatica global y/o de tecnologias de comunicaciones
interactivas; correo electronico; suministro de conexiones de
telecomunicacion a Internet o bases de datos; suministro de acceso a
sitios web con musica digital en la Internet o en dispositivos
electronicos de comunicacion inaldmbrica; servicios de
telecomunicaciones de informacion; transmision de programas de
radio y de television relacionados con deportes y con eventos
deportivos; suministro de conexiones de telecomunicaciones a
instalaciones informaticas (servicios de telecomunicaciones);
suministro de acceso a bases de datos informaticas; suministro de
acceso a la Internet a traves de una red informatica global o a traves
de dispositivos electronicos de comunicacion inaldmbrica; emision
continua de material de audio y de video desde la Internet; servicios
de transmision en flujo continuo de contenidos de video, audio y
television; suministro de acceso a motores de busqueda para Internet;
telecomunicaciones de informacion; servicios de streaming de audio,
video, noticias en tiempo real, contenido de entretenimiento o
informacion para formar comunidades virtuales y participar en redes
sociales; servicios de telecomunicaciones, en concreto, transmision
electronica de contenido y datos de realidad virtual; suministro de
acceso a plataformas de Internet (también Internet movil) en la forma
de pdginas web segun especificaciones de terceros que muestran
informacion definida o especificada por el usuario, perfiles personales,
audio, video, imdgenes fotogrdficas, textos, graficos y datos. En clase
39 internacional: Servicios de agencia de viaje, a saber, reserva vy
organizaciéon de viajes; servicios de reserva de boletos (tickets) de viaje
e informacion sobre viajes y venta de (tickets) de viaje; servicios de
logistica de transporte; servicios de transporte por aire, por ferrocarril,

por bote, por bus y por furgon; servicios de transporte aéreo que
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ofrecen programas de gratificacion para viajeros frecuentes; servicios
de viagje en bote; servicio de organizacion de tours; alquiler de plazas
de aparcamiento; servicios de taxi; transporte de mercancias;
transporte de mercancias en vehiculos de motor, camion, tren, barco
y avion; embalaje de productos; transporte y entrega de productos,
servicios de entrega postal, y de mensajeria; servicios de couriers
[transporte y distribucién de correspondencial; almacenamiento;
distribucion de agua, de calefaccion, de gas, de petroleo o de
electricidad; distribucion (transporte) de peliculas y de grabaciones de
sonidos e imagenes; distribucion (transporte) de boletos (tickets);
servicios de navegacion GPS; distribucion (transporte), distribucion y
almacenamiento de combustible, de petroleo, de gas, de lubricantes,
de solventes, de parafina, de cera y de betun; transmision, distribucion
de electricidad; transporte de petroleo o gas a traves de oleoductos;
transporte y almacenamiento de residuos y desechos; servicios de
consultoria profesional relacionada con la distribucion de electricidad.
En clase 41 internacional:Servicios de: Educacion; capacitacion;
suministro de cursos de formacion; servicios de entretenimiento;
servicios de entretenimiento suministrados en o en relacion con
eventos deportivos; servicios de entretenimiento en la forma de la
exposicion publica de eventos deportivos; suministro de actividades
deportivas y culturales; organizacion de eventos y de actividades
deportivas y culturales; organizacion de loterias y competencias;
organizacion de eventos y de competencias deportivas relacionados
con el futbol; explotacion de instalaciones deportivas; parque de
diversiones; gimnasios y servicios de mantenimiento fisico; alquiler de
equipos de audio y video; produccion, presentacion, publicacion y/o
alquiler de peliculas, grabaciones de sonido y video; publicacion y/o

alquiler de productos interactivos educacionales y de entretenimiento,
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a saber, peliculas, libros, discos compactos, DVDs, minidiscos, CD-
ROM; publicacion de estadisticas y otra informacion relacionada con
el desempeno deportivo; servicios de reporteros en eventos deportivos
por radio y television; servicios de produccion y edicion para
programas de radio y de television; servicios de fotografia; servicios de
produccion de video, de fotografia y de audio; produccion de peliculas
animadas; produccion de programas de television animados; servicios
de reserva de asientos para eventos deportivos y de entretenimiento;
servicios de reserva de boletos (tickets) para eventos deportivos y de
entretenimiento; servicios de agencia de boletos (tickets) deportivos;
cronometraje de eventos deportivos; grabacion de eventos deportivos;
organizacion de concursos de belleza; entretenimiento interactivo;
juegos de azar o apuestas; suministro de servicios de rifas; servicios
de juegos en linea; suministro de entretenimiento en linea, a saber,
torneos de juegos; organizacion de competencias de juegos
informaticos incluyendo competencias de juegos en linea; informacion
relacionada con entretenimiento o con educacion, suministrada en
linea desde una base de datos informdtica o desde la Internet o en
dispositivos electronicos de comunicacion inaldmbrica; servicios de
juegos electronicos suministrados por medio de la Internet o en
dispositivos electronicos de comunicacion inaladmbrica
(entretenimiento); publicacion de libros; publicacidon electréonica de
libros y de periodicos en lineq; servicios de entretenimiento en la forma
de salas de chat en la Internet o en dispositivos electronicos de
comunicacion inaldmbrica; servicios de entretenimiento en la forma
de presentaciones cinematogrdficas; servicios de traduccion; servicios
de interpretacion; suministro de instalaciones de entretenimiento, a
saber, salones VIP y palcos preferenciales; suministro de boletos

(tickets) para eventos deportivos o de entretenimiento; suministro de
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informacion en linea en las dreas de eventos deportivos y deportes
desde una base de datos informadtica o internet; organizacion vy
direccion de conferencias en las industrias de entretenimiento
interactivo, realidad virtual, electronica de consumo y videojuegos;
servicios de entretenimiento, a saber, servicios de juegos en linea,
juegos de realidad virtual, videojuego interactivo para uso de calzado
virtual no descargable, prendas de vestir, sombrereria, gafas, bolsos,
bolsas de deporte, mochilas, equipamiento deportivo, balones de
futbol, arte, trofeos, juguetes y accesorios virtuales; servicios de
entretenimiento por medio de contenidos y experiencias de realidad
virtual proporcionados a traves de internet y otras redes de
comunicacion; organizacion y celebracion de concursos para fomentar
el uso y desarrollo de entretenimiento de juegos electronicos
interactivos, juegos de realidad virtual, juegos de realidad aumentada,
productos electronicos de consumo para juegos y software y hardware
de entretenimiento de videojuegos. En clase 43
internacional: Servicios de restaurantes, servicios de restaurante de
comida rdpida; servicios de restaurante a la barra o ventanilla, a la
mesa; bares de comidas rdpidas [snack-bars]; servicios de
hospitalidad, a saber, el suministro de alimentos y de bebidas y de
alojamiento dentro y fuera de instalaciones deportivas y en eventos de
entretenimiento en el dmbito deportivo; servicios de comida para llevar
en supermercados, tiendas y estaciones de servicio; servicios de
catering; servicios de hoteleria; servicios de hospedaje y de
alojamiento, reserva de hoteles y de hospedaje temporal; alquiler de
salas de reunion, salones de fiesta y cabanas VIP dentro y fuera de

recintos deportivos.

Mediante la resolucion dictoda a laos 14:55:59 horas del 11 de
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diciembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvio
denegar la solicitud de inscripcion presentada, al considerar el signo
inadmisible por derechos de terceros, de conformidad del articulo 8
incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos,

especificamente en cuanto a la clase 39 internacional solicitada.

Inconforme con o resuelto, la representacion de la empresa
FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

apelod, expresando como agravios lo siguiente:

1. Las certificaciones aportadas, asi como la informacion contenida en
ellas da una idea clara y directa sobre las mascotas del proximo
mundial de futbol, donde claramente ZAYU es la mascota que
corresponde a Mexico, y su apariencia grafica es un JAGUAR, que
como se puede comprobar, esta en los videos de las certificaciones
que han aportado ante la Oficina del Registro de la Propiedad
Intelectual, pero que no han valorado correctamente, porque es claro
gue entre ZAYU y la marca que cita la registradora SAYU los usuarios
NO SERAN CONFUNDIDOS, porque sus diferencias grdficas son

clara y facilmente distinguibles.

2. En la marca solicitada se estd enfrente de la figura de un jaguar,
mientras el signo registrado es un robot, o como en la actualidad se
refieren a este tipo de figuras UN ANDROIDE, sin embargo, la oficina
de marcas senala errbneamente que son grdficamente similares.
La marca fue valorada diseccionando sus partes, ya que se ha
centrado la registradora uUnicamente en el elemento denominativo

para basar su rechazo.

3. En el andlisis comparativo de la resolucion que se apela, la
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registradora coloca los servicios de Correos de Costa Rica S.A. como
si fueran los que solicita FIFA con su marca ZAYU. Tal vez de ahi que
la senora Registradora se haya confundido a la hora de valorar ambos

signos distintivos.

4. Se invoca la aplicacion del principio de especialidad, ya que los
servicios que ofrece la marca registrada por Correos de Costa Rica no
son los mismo que protege su representada. Se trata de servicios de
agencia de vigje, a saber, reserva y organizacion de viajes, entre otros,
porque FIFA organiza tambiéen todo lo relacionado con viajes de
personas hacia los paises donde se va a llevar a cabo el Mundial de

Futbol 2026.

5. La figura de un animal como un jaguar no es semejante o identico
a un androide-robot, por lo que no hay riesgo de confusion. Ademads,
los servicios que ofrecen ambas companias son facilmente
distinguibles, y un hecho de preponderancia para este caso, es el que
la marca ZAYU se asociard con todo lo relacionado al evento mundial
conocido de todo el publico en general, a saber EL MUNDIAL DE
FUTBOL 2026, a celebrarse en Canadd, Estados Unidos y México,
por lo que, claramente no se confundirdan los usuarios al utilizar entre
los servicios de la marca que en este expediente se defiende, con los

que distingue la marca registrada.

6. En la resolucion apelada, la registradora ni siquiera se refirido a los
elementos figurativos, solamente se basd en el elemento
denominativo para rechazarla marca, debiendose hacer un andlisis
global y objetivo de estas. En ese andlisis se desprende que la

presentacion grdafica es completamente distinta, la constitucion en
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conjunto es tambien distinta, el consumidor podrad distinguirlas, lo cual
acarrea una diferencia ideologica completa a la mente del

consumidor.

Solicita valorar la prueba aportada junto con la respuesta a la objecion
y revocar la resolucion recurrida, ordenando la continuacion del

tramite de inscripcion de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1. La marca de servicios , registro: 287795, inscrita

el 27 de abril del 2020, vigente hasta el 27 de abril del 2030,
titular: CORREOS DE COSTA RICA S.A., para proteger vy
distinguir en clase 39 internacional: Asesoria y consultas a
través de un asistente al usuario, SAYU, quien brindara asesoria
sobre Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias de
las diferentes lineas de servicio que ofrece Correos de Costa

Rica. (visible a folio 3 del legajo digital de apelacién)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
hechos con este cardcter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

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.
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso se

solicitd la inscripcion de la marca de fdabrica, comercio y servicios

zZavu

, para proteger y distinguir los productos y servicios detallados

en el considerando primero de la presente resolucion. Dicha solicitud
fue rechazada por el Registro de la Propiedad Intelectual respecto de
los servicios comprendidos en la clase 39 internacional, aduciendo
causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con
fundamento en los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley de marcas y

otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

Corresponde a este Tribunal conocer el recurso de apelacion
interpuesto por la representacién de la compafiia FEDERATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), a efecto de
determinar si la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual se encuentra ajustada al marco juridico aplicable o si, por
el contrario, existen elementos que permitan revocar lo resuelto y
admitir la coexistencia registral del signo solicitado frente al signo

previamente inscrito.

Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido
cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el
derecho marcario. En este sentido, procede citar el articulo 2 de la Ley
de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de

marcas), disposicion que define la marca en los siguientes términos:
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Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o0 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.

Para determinar si un signo posee aptitud distintiva, el registrador
debe efectuar un examen integral de los requisitos sustantivos, tanto
intrinsecos como extrinsecos. A tal efecto, la legislacion marcaria
establece con conjunto de prohibiciones de registro, particularmente
en aquellos supuestos en que exista un derecho subjetivo de un
tercero que podria verse perjudicado por el signo que se pretende

inscribir. En este sentido, el articulo 8 de la Ley de marcas dispone:

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

a) Si el signo es idéntico 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 u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion al
publico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por
ser identico o similar a una marca, una indicacion geogrdadfica o
una denominacion de origen, registrada o en tradmite de registro
por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los

mismos productos o servicios o productos o0 servicios
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diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los
distinguidos por la marca, la indicacion geogrdafica o la
denominacion de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusion,
es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos
0 servicios que desea adquirir, o cuando exista asociacion indebida

acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un
signo identico o similar a uno previamente registrado o en tramite de
registro por parte de un tercero, por cuanto no tendria cardacter
distintivo, y generaria riesgo de confusion o de asociacion
empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente andlisis:

a) Elriesgo de confusion puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusion directo estd caracterizado por la

posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o
servicio determinado, crea que estd adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el

consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad
de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente
posee.

b) El riesgo de asociacidn consiste en la posibilidad de que el
consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el
origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense

qgue el productor de dicho producto o el prestador del servicio

WWW.TRA.GO.CR




TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 10 de junio de 2026

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0417-2026
Pdgina 29 de 37

respectivo, tiene una relacion o vinculacion econdmica con otro

agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para
determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de
que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusion o bien en
riesgo de asociacion. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de

la siguiente manera:

§ 1. Existira identidad entre el signo pedido y la marca anterior
cuando el primero reproduce, sin modificacion alguna, todos
los elementos que constituyen la marca anterior. Asi, de la
simple comparacion entre ellos consta su plena identidad, por
lo gue no es necesario un mayor andlisis para concluir que ellas
no son diferenciables entre si y en este caso opera la
presuncion legal de confusion en el consumidor, que establece
la LPI.

§ 2. La determinacion de la semejanza entre marcas
corresponde a una operacion estimativa que implica el empleo
de ciertas pautas de comparacion, sin perjuicio de las normas
y principios consagrados en la legislacion sobre propiedad
industrial. Dichas pautas de evaluacion deben ser analizadas
considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de:
(i) La apreciacion global, que obliga al momento del andalisis
marcario a considerar los signos en su conjunto o como un

todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin

acudir a fraccionamientos, incorporando comparacion fonetica,
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grafica y/o conceptual; (ii) La primera impresion, que
corresponde a aquella opinion superficial que tiene el publico
consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el
sefalado conjunto; vy (iii) La busqueda del elemento dominante
que impregna la vision de conjunto de una marca denominativa
compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en
Chile. En Directrices de marcas: Capitulo Prohibiciones de
registro. Recuperado del enlace
https:/www.inapi.cl/docs/default-source/default—-document—
library/viiid_marcas__previas__en_ chile.pdf?sfvrsn=71fOef7e_
0)

Para realizar este andlisis el articulo 24 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la
impresion grafica, fonetica y/o ideologica que producen en su
conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la
situacion del consumidor normal del producto o servicio de que
se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso
comun, el examen comparativo debe hacerse con enfasis en los

elementos no genericos o distintivos;
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c) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que
normalmente se venden los productos, se prestan los servicios
0 se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de
distribucion, puestos de venta y tipo de consumidor a que van
destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que
los signos sean semejantes, sino ademads que los productos o
servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que
pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;
f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el
consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha
confusion o error se produzca, teniendo en cuenta las
caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal
de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser
clara y fdcilmente diferenciable de aquella, para evitar toda
posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama

de la misma.

En atencion a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca

propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA
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Clase 39 internacional: Servicios de agencia de viaje, a saber, reserva
y organizacion de viajes; servicios de reserva de boletos (tickets) de
vigje e informacion sobre viajes y venta de (tickets) de viaje; servicios
de logistica de transporte; servicios de transporte por aire, por
ferrocarril, por bote, por bus y por furgon; servicios de transporte aéreo
que ofrecen programas de gratificacion para viajeros frecuentes;
servicios de viaje en bote; servicio de organizacion de tours; alquiler
de plazas de aparcamiento; servicios de taxi; transporte de
mercancias; transporte de mercancias en vehiculos de motor, camion,
tren, barco y avion; embalaje de productos; transporte y entrega de
productos, servicios de entrega postal, y de mensajeria; servicios de
couriers [transporte % distribucion de correspondencial;
almacenamiento; distribucion de agua, de calefaccion, de gas, de
petréleo o de electricidad; distribucion (transporte) de peliculas y de
grabaciones de sonidos e imdgenes; distribucién (transporte) de
boletos (tickets); servicios de navegacién GPS; distribucion
(transporte), distribucion y almacenamiento de combustible, de
petroleo, de gas, de lubricantes, de solventes, de parafina, de cera y
de betun; transmision, distribucion de electricidad; transporte de
petroleo o gas a traves de oleoductos; transporte y almacenamiento
de residuos y desechos; servicios de consultoria profesional

relacionada con la distribucion de electricidad.

E)sarv)

Clase 39 internacional: Asesoria y consultas a traves de un asistente

al usuario, SAYU, quien brindara asesoria sobre Transporte; embalagj
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y almacenamiento de mercancias de las diferentes lineas de servicio

que ofrece Correos de Costa Rica.

Desde el punto de vista grafico, se observa que los signos
confrontados son de naturaleza mixta. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina los ha definido en el proceso 554-1P-2016, 14 de

junio del 2018, de la siguiente forma:

[...]

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo
(una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias
imdgenes). Las combinaciones de estos elementos al ser
apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea
sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demds

existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en
los signos mixtos, dado que las palabras impactan mds en la
mente del consumidor, puede suceder que el elemento

predominante no sea este, sino el grafico

[...]

La marca solicitada se construye alrededor de una figura de un jaguar,
acompanado del elemento denominativo “ZAYU”. De la apreciacion
global del signo se advierte que la fuerza distintiva recae en su
componente figurativo por cuanto es la imagen del personaje la que
ocupa la posicion central, de mayor dimension y capta de forma
inmediata la atencion del consumidor. En ese sentido, la impresion
grafica predominante del signo solicitado se encuentra en el diseno,

siendo que su parte denominativa ocupa una posicidon secundaria y de
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menor impacto perceptivo.

Por su parte, la marca inscrita se encuentra conformada por la
denominacion “SAYU”, acompafiada de un disefio consistente en un
circulo de color verde que contiene la figura de un robot. A diferencia
del signo propuesto, en la marca registrada el componente
denominativo es el que ocupa el nucleo centraly el elemento de mayor

impacto visual.

Al efectuar el cotejo grafico, este Tribunal determina que existen
diferencias suficientes para distinguirse en el mercado. En la marca
propuesta el elemento figurativo es el que tiene presencia dominante
y concentra la carga visual; en cambio, en el signo inscrito el vocablo
“SAYU" se presenta como el elemento principal. Esta diferencia en el
elemento preponderante impide que el consumidor, al enfrentarse a
los signos en el mercado, los perciba como provenientes de un mismo

origen empresarial.

En el plano fonético, las expresiones ZAYU y SAYU aunque coincide el
elemento denominativo por la coincidencia de tres de sus letras, esto
no puede valorarse de forma aislada por cuanto en su conjunto el
elemento grdfico y la forma en que los signos se presentan en el

mercado se disipa la similitud.

Desde el punto de vista ideologico, los signos tambien transmiten
conceptos diferentes. La marca solicitada evoca la imagen de un
animal, especificamente un jaguar. En tanto, el signo inscrito remite a
la idea de un robot o asistente virtual. Por ello, no existe una

coincidencia conceptual que permita afirmar que ambos signos
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comuniquen la misma idea comercial o0 que uno pueda ser percibido

como derivacion del otro.

Si bien los servicios confrontados pertenecen a la clase 39
internacional y pueden presentar algun grado de relacion, dicha
circunstancia no resulta suficiente, por si sola, para declarar la
inadmisibilidad del signo solicitado. La proteccion marcaria no impide
toda coexistencia dentro de una misma clase internacional, sino
unicamente aquella que, por la semejanza de los signos y la relacion

de los servicios, pueda generar confusion en el consumidor.

En este caso, la marcada diferencia grdfica e ideologica entre los
signos, asi como la preponderancia del elemento figurativo en la
marca solicitada, permiten concluir que el consumidor cuenta con

elementos suficientes para distinguirlos en el mercado.

Asimismo, denota también este Tribunal que los servicios que ofrecen

ambas companias son diferenciables y es claro para este caso, que la

ZAvVU . , .
marca propuesto se asociara con Lo que tiene gque ver con

el mundial conocido de todo el publico en general, a saber, EL
MUNDIAL DE FUTBOL 2026, a celebrarse en Canadd, Estados
Unidos y Meéxico, por lo que, comparte este organo de alzada
claramente que los usuarios no se confundan al utilizar entre los

servicios de la marca registrada.
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En consecuencia, este Tribunal considera que la marca propuesta y el
signo inscrito presentan diferencias graficas e ideologicas suficientes,
apreciadas en su conjunto, para permitir su coexistencia registral. Por
tanto, no se configura la causal de inadmisibilidad por derechos de
terceros, al no advertirse un riesgo real y juridicamente relevante de

confusion o asociacion empresarial entre los signos confrontado.

En virtud de lo expuesto, procede acoger los agravios del apelante,
revocar la resolucion recurrida y, en su lugar, disponer la continuacion

del tradmite de inscripcion correspondiente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el
recurso de apelacién  interpuesto por la FEDERATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), en contra de
la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual,

venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con
lugar el recurso de apelacion interpuesto por el abogado el abogado
Victor Vargas Valenzuelda, en su condicion de apoderado especial de
la compania FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION (FIFA), en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:55:59 horas del 11 de
diciembre de 2025, la que en este acto se revoca. Sobre lo decidido

en este caso, se da por agotada la via administrativa, de conformidad
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con los articulos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, vy 42 del
Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 -
MJP. Previa constancia y copia de esta resolucidon que se dejard en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

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