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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2023-0287-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL  

BUZZBALLZ, LLC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2488 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0356-2023  

 

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

horas con veintitrés minutos del primero de setiembre de dos mil veintitrés. 

 

Recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zürcher Blen, cédula 

de identidad número 1-0415-1184, vecino de Escazú, San José, en su condición de 

apoderado especial de la compañía BUZZBALLZ, LLC., organizada y existente 

conforme a las leyes de Texas, Estados Unidos de América, domiciliada en 2114 

McDaniel Drive, Carrollton, Texas 75006, Estados Unidos de América, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:26:43 

horas del 5 de mayo de 2023. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Harry Jaime Zürcher 

Blen, de calidades conocidas y en la condición citada, solicitó ante el Registro de la 
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Propiedad Intelectual la inscripción de la marca tridimensional , para 

proteger en clase 32: cerveza; cerveza ale, lager, stout y porter; cervezas 

elaboradas a base de malta; cervezas artesanales; cerveza aromatizada; cerveza 

de malta; cerveza rubia (tipo Pale); cerveza porter; cerveza de trigo; cocteles a base 

de cerveza; y en clase 33: bebidas alcohólicas excepto cervezas; bebidas 

alcohólicas aromatizadas a base de malta, excepto cervezas; bebidas alcohólicas, 

a saber, bebidas alcohólicas o vino mixtos, como ron/soda, ron/cola, gin tonic, vodka 

tonic, martinis, whisky sour, cosmopolitan (tipo de coctel), manhattan (tipo de 

coctel), mojito, vino tinto, vino blanco, vino rosado, whisky con agua, whisky con 

soda, margaritas y otras bebidas alcohólicas mixtas; mezclas alcohólicas para 

cocteles; bebidas alcohólicas, en concreto, bebidas espirituosas; bebidas 

alcohólicas de malta, excepto cerveza; bebidas elaboradas de malta con sabor a 

alcohol, excepto cervezas; cocteles a base de malta; bebidas alcohólicas listas para 

beber, excepto a base de cerveza; bebidas alcohólicas que contienen frutas; vino; 

vino de frutas; espirituosos; bebidas alcohólicas que contienen helado o sorbete. 

 

Por auto dictado a las 11:24:36 horas del 20 de marzo de 2023, el Registro de la 

Propiedad Intelectual le previno al solicitante las objeciones de fondo contenidas en 

su solicitud, señalándole la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y 

b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), debido 

a que se encuentran registradas las marcas de fábrica y comercio , registros 

216091 y 216092. 

 

Una vez analizada la solicitud y la respuesta a la prevención, mediante resolución 

final dictada a las 13:26:43 horas del 5 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad 
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Intelectual denegó la solicitud de la marca pretendida, porque consideró que es 

inadmisible por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y 

b) de la Ley de marcas. Lo anterior, dada la similitud que se presenta con los signos 

marcarios inscritos  en las correspondientes clases 32 y 33 del nomenclátor 

internacional. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía BUZZBALLZ, LLC., 

interpuso recurso de apelación y, posterior a la audiencia de ley, expuso como 

agravios que la marca solicitada y los signos inscritos al ser percibidos presentan 

diferencias importantes a nivel gráfico, sostiene que no hay similitudes y hace un 

cuadro comparativo que incluye a la marca solicitada, la inscrita y como se usan 

ambas en el mercado. Afirma que su única similitud radica en que son botellas, y 

que como son botellas el cuello estrecho no debe ser analizado por tratarse de un 

elemento de uso común, por lo que concluye que las marcas son totalmente 

distintas debido a que la solicitada consiste en una esfera lisa con un diseño 

pequeño semejante a una flor y las registradas presentan el diseño de una calavera 

con relieves. Sostiene que ideológicamente no se podrían confundir por cuanto las 

marcas inscritas al presentar en su diseño una calavera generan en la mente del 

consumidor la idea que es un producto usado por los malos o que es malo, idea que 

es realizada con esa intención, y por el contrario la botella del signo solicitado no 

proyecta ese tipo percepción. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el 

Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa 

GLOBEFILL INCORPORATED, los siguientes signos: 
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1. Marca de fábrica y comercio , registro 216091, inscrita desde el 17 de 

febrero de 2012, vigente hasta el 17 de febrero de 2032, para proteger en clase 33: 

bebidas alcohólicas, especialmente: vodka, brandy, cócteles alcohólicos 

preparados; vinos, ginebra, ron, sake, tequila, vermouth, whisky, aperitivos hechos 

a base de licor destilado y alcohólico, anisete, schnapps, ouzo, vino de jerez, kirsch 

(folios 9 y 10 del expediente principal). 

 

2. Marca de fábrica y comercio , registro 216092, inscrita desde el 17 de 

febrero de 2012, vigente hasta el 17 de febrero de 2032, para proteger en clase 32: 

cervezas (alcohólicas y no alcohólicas); jugos de frutas; agua embotellada; bebidas 

gaseosas sin alcohol, y otras preparaciones para elaborar las bebidas antes 

mencionadas (folios 11 y 12 del expediente principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 

esta naturaleza que sean de interés para esta resolución. 

 

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

instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, 

invalidez o indefensión que es necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN. Para que prospere la 

inscripción de un distintivo marcario este debe superar el examen o calificación del 

fondo de su solicitud, el cual refiere a los requisitos intrínsecos y extrínsecos, 

conforme lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas; y en consecuencia, 

lo que resuelva la autoridad registral en cada uno de estos supuestos, deberá ser 
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reunido en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean 

concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno 

de los puntos que hayan sido discutidos y sobre las pretensiones y defensas 

opuestas, lo cual se conoce como continencia de la causa y es por eso mismo que 

esa resolución final deberá cumplir con el principio de congruencia. 

 

En cuanto a este principio los numerales 28.1, y 61.2 del Código Procesal Civil, 

disponen, en lo que interesa, lo siguiente: 

28.1 Forma. […]  

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y 

congruentes con lo solicitado o previsto por la ley. 

 

Artículo 61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver 

todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden 

conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán 

comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas 

para las que la ley no exige iniciativa de parte. 

[…]. 

 

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto 

al tema acotó lo siguiente: 

IV.- […] Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en 

la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, 

sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas 

contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo 

diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento 

sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o 

porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque 
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contiene disposiciones contradictorias. […] (Voto 1134-2013, de las 15:00 

horas del 22 de setiembre de 2000). 

 

En consecuencia, una vez analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a 

conocer el fondo del asunto, considera este Tribunal que la autoridad registral emite 

un pronunciamiento incongruente con la realidad que le asiste a la solicitud, por 

cuanto si bien hizo un análisis extrínseco del signo propuesto, obvió realizar el 

examen intrínseco. Además advierte este órgano que la parte considerativa de la 

resolución final es confusa e incongruente, por cuanto se observa la presencia de 

aseveraciones inexactas o contradictorias como cuando afirma al hacer el cotejo 

que “..visualmente los signos cotejados tienen cierta similitud, sin embargo, se 

conforman de su aspecto figurativo distintiva muy similar … y eso puede confundir 

al consumidor medio.”; también cuando al responder a los alegatos del solicitante 

sostiene que “…el signo solicitado se analizó como un todo en si misma(sic), a nivel 

gráfico, fonético e ideológico…” y que “… el signo solicitado es gráfica o visualmente 

diferente al signo registrado, sea por colores y tipografía, no obstante, el signo 

solicitado está contenido en el signo registrado, o el signo solicitado coincide 

gráficamente con el signo registrado, por ende son más las similitudes que conllevan 

a la confusión del consumidor.”,  cuando a todas luces no estamos en presencia de 

denominativo alguno por cuanto se trata de una marca tridimensional y una 

figurativa, por lo que no es posible llevar a cabo un cotejo fonético ni analizar 

tipografías, aunado a lo anterior, también agrega como respuesta que los signos 

son ideológicamente idénticos, pero no fundamenta esa afirmación. Corolario de 

todo lo anterior, no existe claridad en lo manifestado por el operador jurídico y 

tampoco se presenta ilación en el análisis; por consiguiente, el registro debe prestar 

atención a este aspecto en el momento que dicte una nueva resolución. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones antes 

indicadas y al haberse quebrantado el principio de congruencia este Tribunal 
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considera que lo procedente es anular la resolución final venida en alzada, para que 

el Registro de la Propiedad Intelectual analice de forma completa lo pedido y emita 

una resolución donde conste un pronunciamiento expreso, claro y debidamente 

motivado conforme a derecho, según sus atribuciones y deberes legales, para evitar 

una posible indefensión. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia que 

anteceden, SE ANULA la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 13:26:43 horas del 5 de mayo de 2023 para que el Registro de la 

Propiedad Intelectual emita una nueva resolución que incluya todos los aspectos 

alegados en forma clara y exacta. 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 dejará 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 
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Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

 
EFECTOS DE FALLO DEL TRA 
         TE: Nulidad 
         TG: Fallo del TRA 
       TNR: 00.35.87 
 
NULIDAD 
         TG: Efectos de fallo del TRA 
       TNR: 00.35.98 
 
EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: Examen de la marca 
       TNR: 00.42.09 
 
EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: Examen de fondo de la marca 
                Examen de forma de la marca 
         TG: Solicitud de inscripción de la marca 
       TNR: 00.42.28 
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