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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2023-0052-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA 

MARCA  

ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-11507, 

2021-11523 y 2022-3741) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0173-2023 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las nueve 

horas con cuarenta y nueve minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Alberto 

Rodríguez Valderrama, portador de la cédula de identidad número 1-1378-0918, 

abogado, vecino de San José,  apoderado especial de la empresa ISUZU JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), organizada y constituida 

conforme las leyes de Japón, domiciliada en 26-1, Minami-Oi 6-Chome-Shinagawa-

ku, Tokio, JP, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual 

a las 09:24:16 del 9 de noviembre de 2022. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El señor Ricardo Alberto Vargas 

Valverde, cédula de identidad número: 1-0653-0276, vecino de San José, 

apoderado especial de la empresa NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., 

cédula jurídica 3-101-794265, sociedad organizada y existente conforme las leyes 

de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Zarcero Laguna, Zarcero frente al Colegio 

Técnico de Laguna, edificio blanco a mano derecho, solicitó el registro de la marca  

de fábrica y comercio: , para proteger y distinguir en clase 12 

vehículos aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática (expediente número 

2021-11507).  

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, se 

opuso Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, de calidades indicadas apoderado 

especial de la empresa ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS 

LIMITED), alega que su representada es dueña de todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial de las marcas Isuzu y su cuenta en Costa Rica, con 

representantes autorizados para la venta y distribución de sus vehículos. NKR no 

es un representante, agente o distribuidor autorizado por Isuzu y que su 

representada es una empresa reconocida a nivel mundial. Los signos son idénticos 

a nivel fonético y a nivel gráfico de signos inscritos a nombre de su representada.  

Además, bajo el expediente número 2021-11523 el representante de NKR 

MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y 

comercio:   , para proteger y distinguir en clase 12 vehículos; 

aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática). 
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Dentro del expediente citado, los edictos para oír oposiciones fueron publicados y 

dentro del plazo conferido, mediante escrito presentado ante el Registro de 

Propiedad Intelectual el día 05 de mayo de 2022, se opuso Ricardo Alberto 

Rodríguez Valderrama, apoderado especial de la empresa ISUZU JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED). 

El día 29 de abril de 2021, el señor Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, de 

calidades indicadas, apoderado especial de ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED) presentó solicitud de inscripción de la marca 

de comercio  , en clase 12 de la nomenclatura internacional 

(expediente número 2022-3741).  

Mediante resolución dictada a las 09:07:06 del 21 de setiembre de 2022, se 

acumulan de oficio los expedientes: 2021-11507, 2021-11523 y 2022-3741. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 09:24:16 del 9 

de noviembre de 2022: 1. Declara con lugar la oposición presentada por el 

representante de ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS 

LIMITED), contra la solicitud de inscripción de la 

marca  solicitada por la empresa NKR MOTORS GROUP 

LATIN CORP S.A., la que deniega, por considerar que incurre en las prohibiciones 

del artículo 8 de la Ley de marcas. 2. Deniega la oposición planteada por ISUZU 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), contra la 

marca  solicitada por la empresa NKR MOTORS GROUP LATIN 
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CORP S.A., la que se acoge, por no incurrir en las prohibiciones del artículo 8 de la 

Ley de marcas. 3. Acoge la solicitud presentada por la empresa ISUZU JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), de la marca de 

fábrica , por no incurrir en las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de 

marcas. 

La representación de la empresa oponente ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(ISUZU MOTORS LIMITED), presentó recurso de apelación contra lo resuelto por 

el Registro de origen, en cuanto a la decisión que deniega la oposición planteada 

por esa empresa, contra la marca  solicitada por la empresa NKR 

MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., la que se acoge, (expediente número 2021-

11523) y expresó como agravios lo siguiente: 

1. La marca de su representada es renombrada, gozan de una reputación y prestigio 

especial, según ha sido reconocido en varios países contratantes del Convenio de 

París. La marca tiene más de 100 años de existir en el mercado y más 

de 35 años ininterrumpidos en Costa Rica. Han renovado y refrescado sus marcas 

y es lo que se conoce en la doctrina y jurisprudencia como familia de marcas.  

2. El Registro ignora el uso previo del signo por parte de su representada. La 

empresa NKR introduce elementos idénticos que son de la familia de marcas de su 

representada. La marca estaba siendo utilizada y desde 1970 hasta 2009, hoy día 

sigue siendo una marca reconocida. ISUZU se encuentra en Costa Rica en uso por 

parte de los distribuidores autorizados de su representada desde antes de 1990.  
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3. Existen similitudes claras y evidentes entre el signo solicitado  

y el de su representada . 

4. Es evidente la violación del artículo 28 de la Ley de procedimientos de 

observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, así como el artículo 17 de la 

Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Es un acto 

de competencia desleal artículo 8 inciso k de la Ley de marcas. Existen claros 

intentos por parte de la empresa solicitante del signo  de perpetrar 

un acto de competencia desleal 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite 

como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el 

considerando segundo de la resolución. 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hechos con tal 

carácter el siguiente que no se demostró el uso anterior, ni la notoriedad de la marca 

propiedad de la empresa ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(ISUZU MOTORS LIMITED). 

QUINTO.  CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen 

nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 
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SEXTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD 

DE LA MARCA . En el caso bajo estudio, la parte apelante expresó 

que su signo es notoriamente conocido entre los consumidores, pero analizados los 

elementos aportados con el fin de definir si dicho signo alcanza esa característica 

dentro del tráfico comercial, corresponde a la Administración Registral valorar si 

procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual 

debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que, para dichos efectos de manera 

enunciativa, indica lo siguiente:  

 

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios:  

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. 

 b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

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

 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca 

distingue. 

Los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en 

la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las 

Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta 
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serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 

al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según 

la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre 

otras, incluyó la Ley Nº 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos 

mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).  

 

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, 

establecidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan 

los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “4. la duración 

y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de 

la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en 

particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente 

conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”  

 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó 

el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los 

parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por 

consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad al 

signo  . En el examen de la notoriedad, se deben tomar en 

consideración todos los elementos del artículo 45 de la ley de marcas, en particular, 

la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y 

la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la 
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empresa para promocionarla, en el presente asunto, ninguno de los documentos 

aportados permite verificar esos datos. 

 

Ante este Tribunal se presenta la siguiente prueba, denominada por el apelante 

como “PRUEBA 1”, se aporta certificación notarial y traducción, de la base de datos 

del sitio web J-platpat es la base de datos de la Oficina de Marcas y Patentes de 

Japón; con relación a la inscripción de la marca “ISUZU” denominativa   y que según 

indica el apelante se reconoce como marca notoria en esa base de datos (ver folios 

20 al 38 del legajo digital de apelación). Al respecto, se debe indicar que el 

reconocimiento de notoriedad debe ser comprobado ante este Tribunal mediante un 

documento formal emitido por la oficina de marcas correspondiente, en el que se 

demuestre que se hace tal declaratoria, lo anterior para ser consignado 

fehacientemente en los asientos registrales nacionales, documento que deberá 

cumplir con los requisitos que para tal efecto corresponden conforme la legalidad.  

 

En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no 

se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de marcas 

citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada 

como notoria. 

 

II. EN CUANTO AL USO ANTERIOR   DEL SIGNO  ALEGADO POR 

LA EMPRESA ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS 
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LIMITED) Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DE LA MARCA  .  

La Ley de marcas contempla los principios de prelación y uso anterior, tanto para 

marcas como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha 

Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad 

comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, de conformidad 

con lo estipulado en la citada Ley, que en su artículo 1° señala:  

 

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 

los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos 

distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal 

que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores.  

 

En relación directa a dicho objeto, y de acuerdo con lo que establece la Ley de 

marcas en el artículo 4 y para el caso que ahora nos ocupa, la prelación es el 

derecho a obtener el registro de una marca y se regirá por la siguiente norma:  

 

Artículo 4.-  

[…] 

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

usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que 

el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de 

fecha más antigua.  

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado 

menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente 

primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de 

fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 
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Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos 

o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de 

cada una. […] 

En este punto, está claro para este Tribunal que el signo 

solicitado por la empresa NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., expediente 

número 2021-11523, mediante escrito presentado el día 21 de diciembre de 2021, 

cuenta con prelación en su presentación, con relación al signo 

expediente 2022-3741, ya que este signo distintivo fue solicitado ante el Registro de 

Propiedad Intelectual el día 29 de abril de 2022. 

Así las cosas, debe señalarse al respecto el artículo 8, inciso c), ibidem, señala, lo 

siguiente:  

 

Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo 

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de 

terceros en los siguientes casos, entre otros: […] c) Si el uso del signo es 

susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca,  o a una 

indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha 

anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el 

artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o 

servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue 

la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso. 

 

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la 

empresa apelante ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS 

LIMITED), no lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha 
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realizado en Costa Rica un uso anterior del signo , ya que con la 

prueba aportada no pudo demostrarse su uso en Costa Rica, el apelante presenta 

la siguiente prueba en el expediente principal:  

 

Prueba número 1, denominada por el apelante como “Anexo 1”, se refiere a 

documento denominado “CERTIFICACIÓN ÍNDICE DE SIGNOS DISTINTIVOS 

PROPIEDAD INTELECTUAL, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual de 

Costa Rica y es referida a histórico de signos a nombre de la empresa ISUZU 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (C/C Isuzu Motors Limited) (folios 142 al 145 del 

expediente principal). Como puede observarse ese listado no demuestra que haya 

sido inscrito un signo que afecte la posible inscripción de la marca 

.  

 

Prueba número 2, nombrada por el apelante como “Anexo 2”, se refiere a fotografía 

en donde se observan rótulos con siglas y palabras, entre las que destacan las 

siguientes: NKR MOTORSGROUP GRUPO MARÍN, ISUZU POTENCIA Y 

FORTALEZA, QINGLING MOTORS, CAMIONES (folios 146 al 146 bis del 

expediente principal).  Es una copia simple no se ajusta a las formalidades de los 

artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, por lo tanto, no 

se admite.  

 

Prueba número 3, denominada por el apelante como “Anexo 3”, se refiere a 

certificación notarial con relación a dos capturas de pantalla con fotografía y texto 

en inglés, de página web, sobre el perfil de la compañía que indica que Qingling 

Motors Co, Ltd., es el único fabricante de vehículos comerciales de ISUZU Japón 
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en China, (folios 147 al 150 del expediente principal). No cumple con las 

formalidades establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la 

Administración Pública y artículos 71 y 72 del Código Notarial, por lo tanto, no se 

admite. 

 

En cuanto a la prueba número 4, denominada por el apelante como “Anexo 4”, es 

certificación notarial, con relación a cuatro capturas de pantalla, con fotografía y 

texto en español, de página web, se indica que corresponde a dos imágenes donde 

se visualizan camiones con la marca ISUZU, el texto se refiere al perfil de la 

compañía y se indica que Qingling Motors Co, Ltd., ha vendido y exportado 

productos a distintos países incluyendo Costa Rica (folios 151 al 156 del expediente 

principal); prueba número 5, denominada por el apelante como “Anexo 5”, es 

certificación notarial, con relación a dos capturas de pantalla, con texto en español, 

de página web, corresponden a un texto titulado “RESPALDO TOTAL” y subtitulado 

“NKR Motors y Qingling Isuzu Motors. Una alianza que supera fronteras.”, (folios 

157 al 160 del expediente principal); prueba número 6, denominada por el apelante 

como “Anexo 6”, es certificación notarial, con relación a una captura de pantalla, de 

página web, que corresponde a diseño que establece “Tecnología cien por ciento 

Isuzu” y además señala que en la parte inferior se observan las palabras “Qingling 

Isuzu” (folios 161 al 163 del expediente principal). Además, certificación notarial, 

con relación a una captura de pantalla, de página web, que certifica el Notario, 

corresponde a diseño que establece “Tecnología cien por ciento Isuzu” y además 

señala, que en la parte inferior se observan las palabras “Qingling Motors” (folios 

164 al 165 del expediente principal). Con relación a estas pruebas, son hechos no 

controvertidos en el presente asunto, no son prueba suficiente para demostrar el 

uso anterior del mismo. 

  

Prueba número 7, nombrada por el apelante como “Anexo 7”, a copia de lo que 

aparenta ser un camión y la palabra “ISUZU” y un logo en la parte superior de esa 
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palabra, (folios 166 al 167 del expediente principal). No se admite ya que no cumple 

con las formalidades establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley General de 

la Administración Pública. 

 

Prueba número 8, nombrada por el apelante como “Anexo 8”, fotocopias o 

impresiones de documento titulado “DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SOLICITUD DE SIGNO”, (folios 168 al 176 del expediente principal). Prueba que 

consta en el expediente en original.  

 

Prueba aportada junto al escrito del recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, referido al expediente 2021-0011523, denominada por el apelante como 

“ANEXO 1”, son copias que no cumplen con las formalidades establecidas en los 

artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública por lo tanto no 

se admite (folios 275 al 276 del expediente principal). 

 

Consta en el legajo de apelación, como prueba presentada ante esta instancia con 

respecto a la prioridad alegada, lo siguiente: 

 

Certificación notarial de traducción oficial de una decisión de la Dirección Nacional 

de Propiedad Intelectual de China, denominada prueba 2 (folios 39 al 61 del 

expediente principal). Al respecto, la demostración del uso anterior de un signo debe 

ser dentro del territorio nacional, por lo que este documento no demuestra tal uso 

en el país.  

 

Prueba 3, copia simple, que no cumple con las formalidades establecidas en los 

artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública por lo tanto no 

se admite (folios 63 al 65 del legajo digital de apelación). 
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A folios 66 al 71, acta notarial denominada prueba 4, en la que se hace constar, que 

el viernes 17 de febrero de 2023, la empresa NKR Motors Group Latin Corp. S. A. 

se encuentra vendiendo vehículos con la marca Isuzu en la Uruca, (folios 66 al 71 

del legajo digital de apelación). Para el análisis del caso concreto, en esta vía, lo 

constatado en esta prueba, no aporta elementos que demuestren el uso anterior del 

signo en el país.  

 

Misma suerte corre la manifestación de competencia desleal denunciada por el 

recurrente, ya que no se encuentran hechos, ni se aporta prueba en autos que 

demuestren un aprovechamiento injusto del esfuerzo del empresario, ni daño 

efectivo o amenaza de daño para determinar que efectivamente existe competencia 

desleal o mala fe, mucho menos la pretensión de inducir a error en cuanto al origen 

de los productos a proteger por parte del solicitante.   

Se debe considerar, que la mayor parte de la prueba aportada se refiere al uso de 

la marca “ISUZU” en su parte denominativa y no en relación con el emblema que se 

pretende inscribir. Entonces y bajo la premisa de que la marca no ha 

acreditado su notoriedad, ni el uso anterior, se procede a realizar el cotejo entre los 

signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger y los productos 

de los signos registrados. 

 

III. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De 

conformidad con la Ley de marcas todo signo que pretenda ser registrado como 

marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en 
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relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la 

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.  

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad 

de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que 

adquieren en el mercado.  

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación 

entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel 

diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que 

ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho 

de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos 

a y b: 

           […] 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite 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 confusión 

al público consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de 

origen, registrada o en trámite 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 indicación geográfica o la denominación 

de origen anterior. 

[…] 
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No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e 

identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo 

cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, 

protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular 

de signos similares dentro del mismo giro comercial. 

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 más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir 

el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar 

del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o 

servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de 

conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos 

sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo 

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las 

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, 

que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son 

confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los 

registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, 

sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de 

calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus 

similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes 

que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de 

confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el 

registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que 

comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica: 
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Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización 

del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se 

tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: 

[…] 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias 

entre los signos;  

[…] 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los 

signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios 

que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la 

posibilidad de asociación o relación entre ellos;  

[…] 

Así y bajo las citadas consideraciones, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro 

de Propiedad Intelectual en cuanto al cotejo marcario realizado con relación al 

expediente acumulado 2021-11523, los signos en conflicto son los siguientes, el 

solicitado por la empresa NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.,  

para proteger en clase 12 vehículos aparatos de locomoción 

terrestre, aérea o acuática y los signos de la empresa apelante , en 

clase 4 y 12, en clase 12 y  en clase 12, de conformidad 

con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, desde 

el punto de vista gráfico se determina que, entre los elementos de los signos,  no 

existe ninguna similitud, los signos son totalmente diferentes, por lo que son 

individualizables, dado lo cual en el ámbito fonético, el sonido que se emite al 
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pronunciar el elemento denominativo de los signos es diferente, el elemento 

preponderante en los signos inscritos es la palabra ISUZU y no tiene ninguna 

similitud con el signo solicitado . 

En el campo ideológico, ambos signos pertenecen a las conocidas o llamadas 

denominaciones de fantasía, sea que no cuentan con significado alguno siendo 

innecesario realizar un análisis exhaustivo en cuanto a ello.  

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico y fonético los signos, no tienen 

semejanzas que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor 

final.  

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro 

de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada 

.  

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen 

dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre 

sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido 

analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias 

sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en 

innecesario aplicar el principio de especialidad. 

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya 

que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, 

lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; 

no existe riesgo de confusión en el consumidor, conforme al cotejo realizado se 

determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen 
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características propias que los individualizan.  

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Por los argumentos, citas 

legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez 

Valderrama, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa ISUZU 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:16 del 9 de noviembre 

de 2022, la que en este acto se confirma.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez 

Valderrama, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa ISUZU 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:16 del 9 de noviembre 

de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca 

, en clase 12, solicitada por la empresa NKR MOTORS GROUP 

LATIN CORP S.A. en lo demás igualmente se mantiene incólume la resolución. 

Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia 

de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo 

de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta 
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resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

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

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                      Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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