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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2023-0237-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: THE REGION 

UNDER ONE KEY” 

RICARDO ANÍBAL MEJÍA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-5326 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO  0348-2023 

 

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

horas con treinta y siete minutos del veinticinco de agosto de dos mil 

veintitrés. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella 

Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San Rafel de Escazú, 

en su condición de apoderada especial del señor Ricardo Aníbal Mejía, con 

documento de identificación de Honduras 501-1964-06176 vecino de Barrio Río 

Piedras, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:09 horas del 21 de 

marzo de 2023. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Intelectual  el 20 de junio de 2022, la abogada María de 

la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, 

Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada generalísima sin límite de 

suma de la empresa INTELECTUAL PROPERTY SERVICES OF THE 

AMERICAS IPSA, S.A., una sociedad organizada y existente conforme las leyes 

de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-691257, con domicilio en San 

José, Escazú del Centro Comercial Paco, trescientos metros oeste, Edificio, 

Prisma, Tercer Piso, Oficina Trescientos Seis, solicitó la inscripción del signo THE 

REGION UNDER ONE KEY, como marca de servicios, para proteger y distinguir 

en clase 45 de la nomenclatura internacional, servicios jurídicos, servicios de 

seguridad para la protección de bienes y personas, servicios personales y 

sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.  

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la 

marca citada, la abogada Marianela Arias Chacón en representación del señor 

Ricardo Aníbal Mejía, de calidades y condición indicadas, presentó oposición  

contra la marca solicitada y alegó que su representado es titular del distintivo 

marcario el cual se encuentra inscrito en su país de origen, 

Honduras desde el 20 de enero de 2020, bajo el registro 5407, en clase 45, para 

proteger, servicios legales en general, servicios de consultoría legal y propiedad 

intelectual.  
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El distintivo es utilizado en el área de la propiedad intelectual no 

solo en la papelería de firma, sino en las distintas conferencias y reuniones desde 

el año 2015. En el plazo que le brinda la Ley de marcas, presentarán la prueba 

correspondiente de uso. 

Esta marca fue presentada en clase 45 el día 30 de mayo de 2022, bajo el 

expediente 2022-4548. El distintivo THE REGION UNDER ONE KEY, fue 

presentado por INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES OF THE AMERICAS 

IPSA, S.A., el 20 de junio de 2022, es decir, más de 20 días después de la fecha 

de prioridad de la solicitud de su representada. En virtud del artículo 4 de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos, la solicitud presentada no puede continuar su 

trámite de inscripción dado que la marca de su mandante fue presentada con 

prelación. 

Asevera que entre la marca de su representada  y la marca que se 

pretende inscribir THE REGION UNDER ONE KEY, existe similitud gráfica e 

ideológica. La parte dominante de la marca a inscribir es el término “KEY”; además 

indica, que se está ante distintivos que dan la misma idea. 

Manifiesta que el signo es reconocido no solo en el mercado centroamericano, 

sino alrededor del mundo. El solicitante incurre en un comportamiento propio de 

un mal comerciante, máxime que se trata de los mismos servicios, por lo que su 

actuación es contraria a los principios de buena fe en el comercio y en el ámbito 
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del derecho marcario. Es clara la usurpación de la marca cuyo titular es el Lic. 

Ricardo Aníbal Mejía. 

Invoca el artículo 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y ofrecen como 

prueba el expediente 2022-4548, en el que fundamentan la oposición. 

Por auto dictado a las 10:19:51 horas del 19 de febrero de 2022, el Registro de la 

Propiedad Intelectual hace traslado de la oposición y la abogada María de la Cruz 

Villanea Villegas, en representación de la empresa INTELECTUAL PROPERTY 

SERVICES  OF THE AMERICAS IPSA, S.A., contesta el auto de traslado de la 

oposición y alegó, que la contraparte basa su escrito de oposición en el hecho de 

que ambas marcas son idénticas porque los términos Key tienen un leve parecido, 

sin tomar en consideración que esta palabra es utilizada en cantidad de marcas 

registradas, las cuales han coexistido pacíficamente por muchos años, por lo que 

dicha frase no puede ser considerada como base suficiente para rechazar una 

marca, sino que debe realizar un análisis total. 

Las marcas que se encuentran inscritas son CONCIERGEKEY, registro 275935, 

clase 45, TRUE KEY, registro 242870, clase 45, BODYKEY, registro 230705, 

clase 45, BODYKEY & DISEÑO, registro 223832, clase 45, PURA VIDA GLOBAL 

YOUR KEY TO THE WORLD, registro 211053, clase 49. La marca puede ser 

usada siempre y cuando se acompañe por aspectos distintivos que le den ese 

repunte. 

La frase THE REGION UNDER ONE KEY, cuenta con un nivel distintivo más que 

suficiente que permite la completa diferenciación de la marca del opositor. 

Aduce que en el escrito ingresado por la oponente el 20 de octubre de 2022 aporta 

como prueba de uso de la marca: Stand con la frase en la reunión anual de INTA, 
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donde obsequian chocolates, documentación de la firma, un tarifario en el cual 

está Costa Rica. 

La prueba aportada es sumamente escueta, la opositora simplemente aduce que 

por una muy limitada publicidad y por haber incluido a Costa Rica en el tarifario la 

marca está en uso real en el país. No existe evidencia de un uso previo de la 

marca, sino más bien se denota un análisis muy superficial en donde la palabra 

Key (una palabra ampliamente usada en la clase), es la base de una posible 

confusión que no existe. 

Señala que, existen diferencias gráficas entre las marcas: THE REGION UNDER 

ONE KEY y YOUR KEY TO CENTRAL AMERICA, en la marca de su mandante la 

palabra similar se encuentra al final de la frase mientras que en la marca 

registrada se constituye en la segunda palabra. Además, la marca registrada 

cuenta con un diseño que la separa de la marca solicitada otorgándole la 

distintividad suficiente para acceder al registro. Fonéticamente, el sonido auditivo 

es diferente por las palabras distintas de las marcas. 

Si bien los signos comparten una pequeña similitud, no se puede obviar que las 

diferencias resultan tener una mayor preponderancia.  

Solicita que se rechace la oposición presentada en contra de la marca THE 

REGION UNDER ONE KEY.  

Mediante resolución final dictada a las 14:29: 09 horas del 21 de marzo de 2023, 

el Registro de origen resolvió: “i. Se tiene por no acreditado el uso anterior del 

signo alegado por […] RICARDO ANÍBAL MEJÍA. ii. Se declara 
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sin lugar la oposición planteada por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en 

condición de apoderada especial de RICARDO ANÍBAL MEJÍA, contra la solicitud 

de inscripción de la marca THE REGION UNDER ONE KEY solicitada por MARÍA 

DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de apoderada generalísima 

de INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES OF THE AMERICAS IPSA S.A., la 

cual se acoge […].” 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación del señor 

Ricardo Aníbal Mejía, apeló y expuso como agravios, lo siguiente: 

 

1. El Lic. Mejía lidera la firma hondureña Bufete Mejía y Asociados. El Bufete 

desde hace más de 38 años maneja una importante cartera de clientes en el área 

de la Propiedad Intelectual. El Lic. Mejía se ha caracterizado por tener un bufete 

que es un “hub” para casos de Propiedad Intelectual. En otras palabras, coordina 

distintos proyectos de propiedad intelectual en el área de Centroamérica a través 

de sus corresponsales. 

2. El distintivo marcario se encuentra inscrito en su país de origen, 

Honduras desde el 20 de enero de 2020, bajo el registro 5407, en clase 45, para 

proteger “servicios legales en general, servicios de consultoría legal y propiedad 

intelectual”.  En Costa Rica se encuentra inscrita desde el 10 de noviembre de 

2022 y fue presentada el 30 de mayo de 2022. 

3. La marca THE REGION UNDER ONE KEY, fue presentada el 20 de junio de 

2022, es decir más de 20 días después de la fecha de prioridad de la solicitud de 

su representada. Su distintivo no solamente fue presentado con anterioridad, sino 
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que se utiliza desde el año 2015, sea, 7 años antes de la fecha de presentación de 

la solicitud de esta oposición. Por lo que su marca tiene prelación respecto de la 

marca controvertida. 

4. Existe similitud gráfica e ideológica entre los signos y THE 

REGION UNDER ONE KEY, donde el vínculo es la palabra KEY, lo que puede 

generar confusión entre los consumidores respecto a la procedencia y origen. 

5. La marca de su representada es reconocida en el ámbito legal, principalmente 

en el área de la propiedad intelectual, no solo en la región centroamericana, sino 

en otras regiones como América Latina, Norte América, Europa y Asía, como un 

identificador de servicios legales y propiedad intelectual de excelencia.  

6.- Los consumidores al ver la marca THE REGION UNDER ONE KEY, 

considerarán que es otro identificador del Lic. Mejía y de su firma, Bufete Mejía y 

Asociados, por lo que están siendo engañados con la marca THE REGION 

UNDER ONE KEY, confundiéndolos sobre el origen empresarial de los servicios a 

proteger, pues van a creer que los servicios identificados con esta marca son 

servicios brindados por el licenciado Mejía y su firma o avalados por él. El 

solicitante INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES OF THE AMERICAS IPSA, 

S.A., Incurre en un comportamiento propio de un mal comerciante y máxime 

tratándose de los mismos servicios de un colega.  

Esa actitud implica aprovecharse del trabajo y esfuerzo de terceros para su propio 

beneficio al confundir a los consumidores sobre el verdadero origen empresarial 

de los servicios. 
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7. Existe una identidad plena en los sectores de mercado, porque los signos 

protegen servicios estrictamente relacionados.  

8. Por parte de la solicitante existe una actuación inapropiada y contraria no solo a 

los principios de buena fe en el comercio, sino también en el ámbito del derecho 

marcario. En este caso el solicitante ha tomado como suyo el distintivo de su 

representada.  

9.- Existe una clara usurpación de la marca, cuyo verdadero titular es el licenciado 

Mejía. Se copió el concepto y la parte dominante de la marca de su representada. 

Se está ante una solicitud de registro espurio, aprovechamiento ilícito y sin 

respetar las normas de convivencia que debe existir entre los comerciantes.  

Solicitan revocar la resolución apelada, aceptar la oposición presentada en contra 

de la marca THE REGION UNDER ONE KEY, y ordenar el rechazo de la solicitud. 

SEGUNDO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los 

siguientes:  

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente 

signo:  

i. Marca de servicios presentada el 30 de mayo de 2022, registro 

309813, propiedad del señor Ricardo Aníbal Mejía, en clase 45 de la 

nomenclatura internacional, protege y distingue, servicios legales en general, 

servicios consultoría y propiedad intelectual. Inscrita el 10 de noviembre de 2022, 

vigente hasta el 10 de noviembre de 2032. (folio 102 del expediente principal). 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal 

encuentra como hecho no probado de interés para el presente caso, que el señor 

Ricardo Aníbal Mejía, demostrara el uso anterior de la marca de servicios

 en clase 45 de la nomenclatura internacional, para los servicios 

legales en general, servicios consultoría y propiedad intelectual. 

CUARTO. 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. 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. RESPECTO AL USO 

ANTERIOR DE LA MARCA DE SERVICIOS  , ALEGADA POR 

EL SEÑOR RICARDO ANÍBAL MEJÍA. En el presente caso, está claro para este 

Tribunal que la marca de servicios mencionada, sobre la que se solicita uso 

anterior, según consta de la certificación visible a folio 102 del expediente, se 

presentó para registro el 30 de mayo de 2022, y fue inscrita el 10 de noviembre de 

2022, sea, fue presentada e inscrita con anterioridad a la marca de servicios THE 

REGION UNDER ONE KEY, solicitada para registro por parte de la empresa 

INTELECTUAL PROPERTY SERVICES OF THE AMERICAS IPSA, S.A., el 20 de 

junio de 2022, lo que en buena técnica no habría necesidad de referirse a la figura 

del uso anterior ya que esa marca fue debidamente inscrita con prioridad a la 

pedida, pero al ser parte de los agravios del apelante, este Tribunal se avoca al 

desarrollo de la figura opuesta. 
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Sobre la definición de uso de marca, el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de 

Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) dispone: 

Artículo 40.- Definición de uso de marca. Se entiende que una marca 

registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que 

distingue han sido puesto en el comercio con esa marca, en la cantidad y 

del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión 

del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las 

modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la 

marca su empleo en relación con los productos destinados a la exportación 

a partir del territorio nacional o con los servicios brindados en el extranjero 

desde el territorio nacional […] 

 

El artículo 25 de la Ley de rito, en su párrafo final, cita los presupuestos para 

poder acreditar un acto de uso de la marca. En ese sentido se cita: 

Para los efectos de esta ley, se tienen como acto de uso de un signo en el 

comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre 

otros usos, los siguientes: 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir 

productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo 

determina. 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. 

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre 

publicidad aplicables. 

 

Partiendo de lo señalado anteriormente, este Tribunal considera que la 

representación del opositor y apelante Ricardo Aníbal Mejía, no lleva razón al 

indicar que su marca ha realizado un uso anterior, pues observa este Tribunal que 
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lo que se presenta de prueba, es una declaración jurada apostillada en virtud de la 

prórroga otorgada por esta instancia de alzada, y es con ese documento que el 

apelante pretende demostrar el uso anterior de la marca de servicios

aduciendo que viene acompañada de una serie de Anexos. 

 

Sobre esta prueba, cabe indicar que la apostilla certifica solamente la firma de 

quien emitió el documento, por lo que la prueba a que hace mención en los 

Anexos 1 a 11 del legajo digital de apelación, que refieren a: Anexo 1: copia 

simple certificado de renovación de la marca BONELLA en clase 19 No. 50819. De 

BMA para mtsmith@alimentosideal.com. Consta logo de BUFETE MEJÍA & 

ASOCIADOS. (Folios 00066 a 00067 del legajo digital de apelación), Anexo 2: 

copias simples de impresiones de imágenes donde se observa stand de BUFETE 

MEJÍA & ASOCIADOS. (folio 00068 del legajo de apelación), Anexo 3. Copias 

simples de impresiones de imágenes donde se observa stand de BUFETE MEJÍA 

& ASOCIADOS. (folio 00069 del legajo digital de apelación), Anexo 4: copias 

simples de impresiones de imagen donde sobresale el nombre del BUFETE 

MEJÍA & ASOCIADOS, el contenido se encuentra en inglés, no obstante, de este 

se deprende los distintos campos a los que se dedica la firma BUFETE MEJÍA & 

ASOCIADOS. (folio 70 del legajo digital de apelación), Anexo 5: copia simple de 

impresión referido al BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS. (folio 00071 del legajo 

digital de apelación), Anexo 6: certificado de registro de expresión o señal de 

propaganda: , para utilizarse con el registro No. 27115 de la marca 

BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS Y LOGO en clase 45, que protege y distingue: 
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servicios legales en general, servicios de consultoría legal y propiedad intelectual, 

expedido en la República de Honduras; Anexo 7. certificado de registro de 

expresión o señal de propaganda: LEAVING OUR MARK IN YOUR WORLD, para 

usarse con el registro No. 27115 de la marca BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS Y 

LOGO en clase 45, que protege y distingue: servicios legales en general, servicios 

de consultoría legal y propiedad intelectual, expedido en la República de Honduras 

(folio 00075 del legajo digital de apelación), Anexo 8: certificado de registro de 

expresión o señal de propaganda: DEJANDO NUESTRA MARCA EN EL MUNDO, 

para utilizarse con la solicitud No. 12199/2019 de la marca BUFETE MEJÍA & 

ASOCIADOS, en clase 45, que protege y distingue: servicios legales en general, 

servicios de consultoría legal y propiedad intelectual, expedido en la República de 

Honduras (folio 00078 del legajo digital de apelación), Anexo 9: copia simple de 

impresión sobre información del BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS. (folios 00080 a 

000081 del legajo digital de apelación), Anexo 10: copia simple de impresión 

sobre información del BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS. (folio 00083 a 00084 del 

legajo digital de apelación), Anexo 11: copia simple de impresión sobre 

información del BUFETE MEJÍA & ASOCIADOS. (folio 00086 a 00087 del legajo 

digital de apelación). 

 

Para el Tribunal, con esta prueba no se demuestra ningún uso anterior de la 

marca en territorio costarricense, pues si bien se presenta una declaración jurada 

apostillada, la documentación a la que esta refiere no cumple con los requisitos 

formales que exige el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública. 

Si la intención era demostrar el uso anterior debió aportar los documentos 

mencionados en original o certificados, o bien, aportar un documento fehaciente 

que certifique la venta de los servicios que distingue la marca YOUR KEY TO 

CENTRAL AMERICA (diseño), donde se constate que la ha venido utilizando con 

anterioridad, dentro del territorio costarricense. 
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La declaración jurada como tal, ha sido considerada, incluso en estrados judiciales 

y administrativos, como una prueba débil ya que es un acto unilateral sin un 

sustento probatorio adecuado, cuyo único beneficiario es quien la propone. Sin 

embargo, esta instancia la ha considerado como un indicio que puede ser tomado 

en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba que solidifiquen lo 

manifestado mediante declaración jurada, situación que no ocurre en el presente 

caso, ya que los documentos presentados en los anexos y que son parte de esta 

declaración, no vienen certificados, por lo que son considerados prueba simple y 

tampoco, son idóneos para comprobar el uso anterior de la marca dentro del 

territorio costarricense.  

 

A la luz de lo expuesto, el opositor y apelante no aporta prueba capaz de 

demostrar que se haya realizado algún acto de uso anterior en el territorio 

nacional, tal y como lo disponen el párrafo primero del artículo 40 y el párrafo final 

del artículo 25, ambos de la Ley de marcas, por lo que se tiene por no demostrado 

este alegato. 

Además, tampoco lleva razón en manifestar la representación del apelante, que 

por parte de la solicitante existe una actuación inapropiada y contrarios no solo a 

los principios de buena fe en el comercio, sino también en el ámbito del derecho 

marcario y usurpación, que ha tomado como suyo el distintivo de su representada, 

esto porque no se encuentran hechos ni consta prueba en el expediente en la que 

se compruebe que la empresa solicitante de la marca de servicios THE REGION 

UNDER ONE KEY, haya realizado algún tipo de daño que efectivamente lleve a 

determinar que esta ha cometido esa clase de actos tanto en el campo comercial 

como marcario. 
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Por lo anterior los agravios expuestos deben ser rechazados, ya que el apelante 

no comprueba el uso anterior alegado, el cual incluso pierde importancia ya que 

como se indicó en el hecho probado, la marca de la cual se alega el uso anterior 

fue inscrita con prioridad a la solicitada. 

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De 

conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser 

registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no debe generar 

confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. 

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 estos, para establecer que la marca no 

desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar 

protección registral al signo solicitado. 

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro cuando 

existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el 

signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas 

determina: 

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:   

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 
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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. 

[…] 

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o 

similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un 

tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o 

de asociación empresarial.  

Para realizar este análisis, se recurre también al artículo 24 del Reglamento a la 

Ley de Marcas y otros signos Distintivos, que establece las reglas para realizar el 

cotejo entre signos marcarios, aduciendo el examen gráfico, fonético e ideológico, 

así como el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir. 

 

Este cotejo permite determinar la posibilidad de que se presente algún tipo de 

confusión. Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud 

de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro 

elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en 

que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la 

pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación 

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido 

contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras 

comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; 
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esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o 

semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir al consumidor 

distinguir a uno de otro. 

 

Para realizar el cotejo marcario el calificador se debe colocar en el lugar del 

consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de 

los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera 

simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos 

en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias 

entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del 

titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, 

y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

En atención a lo anterior se procede a cotejar la marca propuesta y signo inscrito: 

MARCA PROPUESTA 

THE REGION UNDER ONE KEY 

SOLICITANTE: INTELECTUAL PROPERTY SERVICES OF THE AMERICAS 

IPSA, S.A. 

En clase 45 de la nomenclatura internacional, distingue: servicios jurídicos, 

servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios 

personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades 

individuales. 

 

MARCA REGISTRADA 
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TITULAR: RICARDO ANÍBAL MEJÍA.  

 

En clase 45 de la nomenclatura internacional, distingue, servicios legales en 

general, servicios consultoría y propiedad intelectual. 

En el presente caso, la marca inscrita es mixta, pues está compuesta por una 

parte denominativa YOUR KEY TO CENTRAL AMÉRICA y un mapa de 

Centroamérica en color verde y el diseño de una llave amarilla intercalada con la 

letra O de la palabra YOUR. La marca solicitada es denominativa se compone de 

la frase THE REGION UNDER ONE KEY. Desde el punto de vista gráfico o visual 

se observa que la marca objeto de registro comparte el término KEY del signo 

inscrito, sin embargo, nota este Tribunal que el consumidor al enfrentarse en el 

mercado ante estos signos no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o 

asociación empresarial, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito 

comercial, debido a que al realizar la comparación entre los signos, el propuesto 

contiene en su conjunto marcario no solo la palabra KEY ubicada al final de la 

frase, cuenta además con la locución THE REGIÓN UNDER ONE, y la marca 

inscrita aparte del vocablo YOUR KEY TO CENTRAL AMERICA, se acompaña de 

un mapa de color verde y una llave amarilla, de modo que  el distintivo marcario 

solicitado visto en su globalidad, permite al consumidor diferenciarlo del signo 

inscrito existente en el mercado.  

Desde el nivel fonético o auditivo, si bien los signos comparten el vocablo KEY, al 

vocalizar los conjuntos marcarios en conflicto en su totalidad, estos suenan de 

forma distinta al oído del consumidor. 
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En el contexto ideológico o conceptual, los términos analizados están escritos en 

inglés, en donde el signo solicitado se puede traducir como LA REGIÓN BAJO 

UNA SOLA LLAVE, en tanto la marca inscrita, YOUR KEY TO CENTRAL 

AMERICA puede traducirse como TU LLAVE A CENTROAMÉRICA, por tanto, no 

presentan similitud en los conceptos. Sin embargo, por lo general cuando el 

consumidor se encuentra frente a productos o servicios identificados por marcas 

que se encuentran escritas en otro idioma, este no tiende a traducirlos, sino que 

su mirada va dirigida al conjunto marcario, sin descomponer los términos que se 

incluyen en el signo distintivo y sin traducirlos. 

Respecto a los listados de servicios, tenemos que como los distintivos marcarios 

resultan ser distinguibles y diferenciables, sin que exista riesgo de confusión en el 

consumidor o bien riesgo de asociación empresarial, en consecuencia, no se 

incluyen en el cotejo los servicios. De modo que sobre el alegato que plantea la 

representación del apelante sobre que los signos protegen servicios estrictamente 

relacionados, esto no implica que el destinatario de los servicios de la marca 

solicitada se vea confundido con los servicios que distingue la marca inscrita, dado 

que del cotejo realizado se determina que estas no se confunden dadas las 

diferencias sustanciales a nivel visual, auditivo y conceptual. 

Al ser disímiles los signos bajo estudio, la marca propuesta es susceptible de 

registro, por lo que no lleva razón la representación de la empresa opositora y 

apelante cuando en sus agravios afirma que las similitudes gráficas e ideológicas 

pueden llevar a confusión a los consumidores respecto a la procedencia y origen. 

Es importante mencionar que, pese a que los signos enfrentados coinciden en el 

elemento KEY, la ubicación que este ocupa en cada uno de los conjuntos 

marcarios, así como los demás componentes que le acompañan hace posible 

diferenciarlos, lo que permite considerar que no hay riesgo de confusión ni riesgo 

de asociación empresarial. 
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 Por otra parte no lleva razón la representación del apelante al indicar que los 

consumidores al ver la marca THE REGION UNDER ONE KEY, considerarán que 

es otro identificador del Lic. Mejía y de su firma, Bufete Mejía y Asociados, por lo 

que están siendo engañados con la marca THE REGION UNDER ONE KEY, 

confundiéndolos sobre el origen empresarial de los servicios a proteger, pues van 

a creer que los servicios identificados con esta marca son servicios brindados por 

el licenciado Mejía y su firma o avalados por él, esto porque  la marca del opositor 

y apelante es YOUR KEY TO CENTRAL AMERICA,  y tal como se indicó líneas 

arriba los signos confrontados a pesar de coincidir en el vocablo “KEY”, en una 

visión de conjunto, puede apreciarse que estos contienen otros elementos que los 

diferencian los cuales evitan toda confusión entre ellos. 

Por los argumentos expuestos, este Tribunal determina que los signos 

confrontados son distintos, y por consiguiente la marca de servicios THE REGION 

UNDER ONE KEY, no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, 

de modo que puede coexistir en el mercado junto con el signo inscrito, sin causar 

confusión alguna en los consumidores o asociación empresarial. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada 

Marianella Arias Chacón, en su condición de apodera especial del señor Ricardo 

Aníbal Mejía, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición 
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de apodera especial del señor Ricardo Aníbal Mejía, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:09 horas del 21 

de marzo de 2023, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 

43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de 

origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 
 
 

Karen Quesada Bermúdez 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Rodríguez Sánchez                                  Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
 
 
 
 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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