TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0078-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA LEGALIA
LEGALIA PANAMA, apelante

REGISTRODE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10693)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0435-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las once horas dieciseis minutos del dieciocho de junio de dos mil

veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Irene Castillo Rincon, cedula de identidad 1-1513-0376,
vecina de Escazu, apoderada especial de la empresa LEGALIA
PANAMA, regida bajo las leyes de la Republica de Panamad vy
domiciliada en Calle 50, P.H PLAZA CREDICORP BANK
PANAMA, Piso 16, Oficina 1603 Ciudad de Panamdad, Panamd;en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 15:43:42 horas del dieciocho de diciembre de dos mil

veinticinco.
Redacta el Juez Oscar Rodriguez Sdnchez

CONSIDERANDO
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PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de setiembre de
2025, la abogada Irene Castillo Rincon, de calidades mencionadas vy
en su condicion de apoderada especial de la empresa LEGALIA
PANAMA, solicitd la inscripcion de la marca de servicios LEGALIA
para proteger en clase 45 internacional: asesoramiento juridico y

servicios legales (folio 1 a 3)

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolucion dictada
las 15:43:42 horas del 18 de diciembre de 2025 (folios 22 a 40)
denegod la inscripcion marcaria promovida porque determind que la
marca LEGALIA resulta inadmisible por derechos de terceros
conforme al articulo 8 incisosa) y b) de la Ley de marcas y otros signos

distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con o resuelto, la apoderada especial de la
empresa LEGALIA PANAMA interpuso recurso de apelacion y expreso

los siguientes agravios:

1. La marca citada LEGALLY (DISENO), registro no. 317714, propiedad
de BLP Abogados International, S.A. consiste en un signo debil y se
traduce al espanol como “LEGALMENTE” tomado de

(https:/translate.google.com/details?sl=en&tl=es&text=legally&op=tr

anslate)

2.La palabra “LEGALLY” o “LEGALMENTE”, es una palabra de uso
comun para los servicios legales. Por este motivo, el Registro no
puede pretender que este titular pueda apoderarse del uso de la
palabra “LEGALLY”, “LEGALMENTE” u otras palabras similares o que

se deriven de esta e impedir a cualquier otro competidor utilizarla
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cuando se acompane de otros elementos, ya que debe estar a libre

disposicion de los comerciantes.

3. Untitular que registra una marca que utiliza palabras debiles, debe
soportar que otros titulares inscriban signos que contengan estas
palabras, siempre que seacompanen de otros elementos
diferenciadores, tal y como sucede con el signo

LEGALIA.

4. Cuando un signo incluye un elemento debil, como es el caso del
termino “LEGALLY”, el andlisis de confundibilidad debe centrarse en
los elementos distintivos que si permiten identificar los signos. En el
caso de la marca registrada, la distintividad radica en el logotipo,
donde el uso de colores “separa” la palabra *ALLY” del resto, la cual
guiere decir en espanol “aliado”. No obstante, la palabra completa
“LEGALLY” es de uso comun, por lo que se debe permitir que otros
operadores comerciales usen palabras similares o que tambien

provengan de la palabra “LEGAL”.

5. Al poseer la marca de su representada un significado distinto y al
estar escritade forma diferente a la palabra “LEGALLY”, esta posee
suficiente distintividad para ser inscrita, aunque contenga un sonido
similar a la parte inicial de una marca registrada. Al ser marcas
debiles, estas deben soportar que existan otras marcas que usan su
mismo nombre, cuando estas se acompanen de otroselementos

adicionales distintivos.

6. El andlisis realizado por el Registro parte de una fragmentacion
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artificial de los signos, centrandose Unicamente en la raiz “LEGAL", la
cual carece de cardcter distintivo fuerte dentro del dmbito de los
servicios juridicos, por tratarse de un término directamente evocativo

en el sector al que pertenecen dichos servicios.

7. No existe riesgo de confusion, ni de asociacion empresarial entre
los signos cotejados, porque la marca inscrita cuenta con otro posible
significado, que es el que le dard el consumidor: “ALIADO LEGAL",
envirtud de la forma en la que estd representada la palabra en el
diseno de la marca, resultando que, al estar escritas las letras “Ally”
en otro color y al contener la letra “A” en mayuscula, da la idea de que
la palabra “Ally” debe considerarse por separado. De esta forma, se

da un juego de palabras entre “LEGAL” + “ALLY"”, es decir: aliado legal.

8. Foneticamente, la marca de su representada se diferencia del signo
citado. ALmomento de pronunciarse en su totalidad, el sigho LEGALIA
provoca una distincion muy marcada con respecto al signo citado LEG

ALLY.

9. La marca solicitada se compone de tres silabas, mientras que la
marca registrada se compone de solamente dos. Los signos terminan
con sonidos muy distintos, la marca pretendida en “ALLY” que se
pronuncia “ALAI" y por tanto suena muy diferente las terminacion
“ALIA” de la marca inscrita vy, al ser esta parte del signo a lo que
el consumidor le presta mds intencion, las posibilidades de confusion
soninexistentes y el sonido que se asemeja con el signo registrado no
es el Unico elemento que conforma la marca de su representada, sino
que posee letras adicionales que hacen que suene de forma

completamente distinta a la marca registrada.
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10. A nivel grdfico no se verifican las similitudes que pueden
provocar confusion visual; los signos son muy diferentes entre ellos,
no hay confusion a nivel visual porque apreciados en su totalidad y su
conjuntode palabras, disenos y elementos; ambos signos cuentan con

un logotipo original que los hace diferenciarse.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por

demostrado que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta

Leg/lly.

inscrita la marca de servicios , propiedad de la
empresa BLP ABOGADOS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA,
registro numero 317714, inscrita el 13 de setiembre de 2023, vigente
hasta el 13 de setiembre de 2033, para proteger servicios en clase
42 internacional: plataforma como servicio [PaaS] enfocada en
la administracion de procesos y servicios legales; plataforma como
servicio (PaaS) con plataformas de software para la transmision de
imadagenes, contenido audiovisual, contenidos de video y mensagjes
relacionados a informacion legal; y en la clase 45 internacional para
distinguir:servicios juridicos; servicios de consultoria legal; servicios
juridicos en el dmbito de la negociaciéon y redaccion de contratos (folios

6 y 7 del legajo de apelacion).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
hechos con tal 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
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elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

que sea necesario sanear.

QUINTO:SOBREEL FONDODEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su

articulo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los

de su misma especie o clase.

De ahi que, 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, porgue 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, con lo que se evita alguna confusion

al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el
registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos,
intrinsecos y extrinsecos, y determinar gque no se encuentre
comprendido en las causales de rechazo contenidas en los articulos 7
y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo
para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un

riesgo de confusion a los consumidores respecto de su origen
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empresarial.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de marcas, determina en forma
clara que ningun signo podrd ser registrado como marca, cuando ello
afecte algun derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los
supuestos contenidos, entre:
[...]
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion
geogrdafica 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 u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion al publico
consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusiéon, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion geogrdfica 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 la norma transcrita no es registrable como marca un
signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en tramite de
registro por parte de un tercero, por cuanto no tendria cardcter
distintivoy generaria riesgo de confusion o de asociacion empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en

el Proceso 19-1P-2022, p. 5, hace el siguiente andlisis:
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a) Elriesgo de confusidén puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusidon directo estd caracterizado por Lla

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 asociacion 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
que el productor de dicho producto o el prestador del servicio
respectivo, tiene una relacion o vinculacion econdmica con otro

agente del mercado.

Asi, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe
tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que
se presenta cuando entre dos o mds signos existen similitudes
graficas, foneticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de
confusion entre ellos, sea de cardcter visual, auditivo o ideologico;
para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar
del consumidor, teniendo en mente quiénes serian los consumidores
del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse
a la impresion de conjunto que despierten las denominaciones, sin
desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma
simultdnea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor
tendrd de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario

es el meétodo que debe seguirse para saber si dos signos son

WWW.TRA.GO.CR




TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 18 de junio de 2026

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 435-2026
Pdgina 9 de 15

confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado vy
los registrados, no solo es de aplicacion el articulo 8 incisos a) y b) de
la ley de cita, sino tambiéen el articulo 24 del Reglamento a la Ley de
marcas (decreto ejecutivo 30233 -J) establece reglas que se deben
seqguir:

[...]

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.

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

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusion, no es suficiente que
los sighos 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;

[...]

Asi las cosas y en atencion al caso en examen, la marca solicitada y

el signo inscrito son los siguientes:

Sigho solicitado

LEGALIA
Clase 45 internacional

asesoramiento juridico y servicios legales
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Sigho Inscrito

LegAlly.

clase 42:plataforma como servicio [PaaS] enfocada en

la administracion de procesos y servicios legales; plataforma como
servicio (PaaS) con plataformas de software para la transmision de
imdgenes, contenido audiovisual, contenidos de video y mensajes
relacionados a informacion legal

clase 45:servicios juridicos; servicios de consultoria legal; servicios

juridicos en el dmbito de la negociacion y redaccion de contratos.

Del andlisis unitario de los signos, se determina que la marca

solicitada LEGALIA, es denominativa, sin una grafia o diseno

LegAlly.

esencialmente denominativa con una grafia especial en sus letras,

particular, en el caso de la marca inscrita

con colores azul y rojo predominantemente. De ahi, que no sea de
recibo el argumento del apelante que el diseno de la marca inscrita
sea lo suficientemente distintivo para eliminar el riesgo de confusion o

asociacion.

Considerando lo anterior, el cotejo marcario debe efectuarse a partir
de los terminos “LEGALIA” frente a “LEGALLY". Asi al confrontar los
vocablos se observa el riesgo de confusion y de asociacion
empresarial que puede generarse a nivel grafico, note el apelante que
ambas palabras “LEGALIA"y “LEGALLY” coinciden exactamente en
el orden de sus primeras 5 letras que son idénticas (LEGAL) vy

resultando que ambos términos estdn compuestos por solamente 7
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letras, es pacifico para este Tribunal confirmar lo resuelto por el

Registro de origen en este nivel grafico.

Igualmente a nivel fonetico resulta evidente la similitud entre los
terminos “LEGALIA” y “LEGALLY” porque en el medio costarricense,
el consumidor, en un primer instante lee y pronuncia las palabras en
silabas de la siguiente forma “LE - GA - LIA” en el caso de la marca
pretendida, y pronuncia “LE - GA —-LLY” o posiblemente “LE - GAL-
LY” en el caso de la marca inscrita, pero no puede aceptar este Orgcmo
Colegiado los alegatos de la recurrente, en el sentido que el
consumidor medio costarricense pronunciard o pronuncia la marca
inscrita separando las letras finales “ALLY” cuando pronuncia la
palabra contenida en la marca inscrita, razon por la cual se rechaza

tal alegato.

En el contexto ideologico, la palabra LEGALIA no posee traduccion
exacta en los idiomas cercanos a nuestro medio costarricense, por o
que no existe riesgo de confusion a nivel conceptual, tal y como lo
determino el Registro de origen, razon por la que deviene en
innecesario referirse a los agravios orientados a los conceptos de cada
una de las palabras contenidas en los signos marcarios y expuestas

por la parte recurrente.

Por lo anterior, se determina que la marca solicitada mantiene un alto
grado de similitud a nivel grafico y fonetico con relacion a la inscrita,
por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para
obtener proteccion registral, dado que el consumidor fdcilmente las
puede confundir y relacionarlas al mismo origen empresarial, no

siendo posible bajo tales circunstancias su registro
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Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas
las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el andlisis
de los servicios que protegen desde el dmbito de aplicacion del
principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del articulo 24 del
Reglamento a la Ley de marcas, dispone: “para que exista posibilidad
de confusion, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino
ademds que los productos o servicios gue 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

gue se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar
la confusion del consumidor al momento de elegir sus productos o
servicios y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales
del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en
impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o
servicios identicos o similares a los registrados, cuando el uso de
lugar a la posibilidad de confusion, principios que precisamente se

encuentran en el articulo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de examen, es claro que la parte promovente pretende
que su marca LEGALIA proteja con su registro, los servicios de

asesoramiento juridico y legales, en la misma clase 45 internacional

Leg/lly.

en la que la marca inscrita distingue servicios

juridicos; servicios de consultoria legal; servicios juridicos en el dmbito
de la negociacion y redaccion de contratos; resultando que también en

la clase 42 internacional protege este registro marcario, plataformas
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de servicios legales y de transmision de mensajes relacionados con
informacion legal; razon por la que es evidente que no se puede
autorizar la coexistencia de ambas marcas en el mismo sector del

mercado pertinente

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente en los que afirma

LegAlly.

gue el vocablo de la marca registrada constituye un
termino debil, en relacion con su significado en nuestro idioma
espanol, y que resulta un termino de uso comun y general que “debe
soportar” registros marcarios que contengan similitudes ortograficas
con la marca inscrita, no lleva razon el recurrente; en primer lugar; en
este procedimiento de inscripcion marcaria no se puede conocer aquel
expediente que motivo el registro de la marca inscrita, es decir que
este Tribunal, en virtud del principio de legalidad no estd autorizado
por el ordenamiento juridico para autorizar una conexion procesal con
aguella sumaria, resultando ademds que en autos no consta ninguna
rogacion en ese sentido; en segundo lugar, debe atender el recurrente

gue al obtener su registro, el derecho subjetivo a favor del titular

Leg/lly.

marcario de la marca estda protegido por el articulo

25 de la Ley de marcas que establece:

Ariculo 25.-Derechos conferidos por elregistro. El titular de una
marca de fdbrica o de comercio ya registrada gozarda del derecho
exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen
en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o

similares, incluso indicaciones geogrdficas y denominaciones de
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origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los
registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la
probabilidad de confusion. En el caso del uso de un signo
identico, incluidas indicaciones geograficas y denominaciones
de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumird la
probabilidad de confusion. Por ello, el registro de una marca
confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de
actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten
alguno de los siguientes actos
[...]
Ademds, como o manifestd el apelante, se puede permitir la
inscripcion de un signo frente a una marca considerada debil siempre
gue se acompanen de otros elementos diferenciadores, situacion que

no ocurre con la marca pretendida.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, de conformidad con las reglas de la ciencia, logica y sana
critica, los incisos a) y b) del del articulo 8 de la Ley de marcas, este
Tribunal declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a

las 15:43:42 horas del dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugarelrecurso
de apelacion interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincon,
apoderada especial de la empresa LEGALIA PANAMA;en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

15:43:42 del dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco, la que en
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este acto se confirma. 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-MJP. Previa constancia y copia
de esta resolucion que se dejard en los registros que al efecto lleva
este Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo

de su cargo. NOTIFIQUESE.
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