TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2025-0044-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL E)OHE%JGDO
TASO SPV, S. DE R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3100

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO O352-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las diez horas con veintiocho minutos del catorce de agosto de dos mil

veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la
abogada Irene Castillo Rincon, cedula de identidad 1-01513-0376,
vecina de San Jose, en su condicion de apoderada especial de la
empresa TASO SPV S. DE R.L., organizada y existente bajo las leyes
de Panama, con domicilio en Ave. H, Isla Colon, Provincia de Bocas
del Toro, Republica de Panamd, en contra de la resolucion final
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las O07:54:28
horas del 21 de junio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El1 de abrilde 2024, la

abogada Irene Castillo Rincon, en su condicion indicada, solicito la

Bomiida

inscripcion como nombre comercial el signo , para
distinguir un establecimiento comercial dedicado a gestion,
administracion de establecimientos o empresas de servicios
hoteleros, turisticos, hosteleros y actividodes similares vy
complementarias relacionadas con el negocio de hoteleria, turismo vy

hosteleria.

Mediante resolucion final dictada a las O7:54:28 horas del 21 de junio
de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denego la solicitud

presentada porque considero que es grafica y foneticamente similar al
b | |
BAMBURA

proteger un giro comercial relacionado, de conformidad con el articulo

signo registrado , evocan una misma idea y buscan
65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de

marcas).

Inconforme con o resuelto, la representacion de la empresa

solicitante apeld e indico como agravios lo siguiente:

1. El cotejo ideoldgico entre los signos es la diferencia mds importante,
la palabra BAMBUDA del signho solicitado es una palabra de fantasia
sin significado en espanol, se trata de una palabra Unica y original,
gue no es conocida por los consumidores, por esta razon serd facil de
recordar e imposible de confundir con ningun otro signo. Por su parte,

la palabra BAMBURA significa en portugues BAMBU, significado que
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serd recordado por los consumidores. La marca BAMBUDA no evoca
ninguna otra palabra, y el Registro pretende darle a la palabra
BAMBUDA el mismo significado, pero el consumidor no pensaria en

la planta de bambU cuando sea expuesto al signo de su representada.

PorriSoda BAMBURA .,

2. En el cotejo grdfico los signos
diferentes en su letra, diseno y logotipo; cuentan con un logotipo
original que los diferencia. El signo solicitado posee en su parte
superior el diseno Unico y original de un sol en el atardecer, mientras
que la marca inscrita posee en las letras B disenos d plantas de
bambu; sus colores difieren: el logo de su representada usa el color
azul, mientras que la marca inscrita usa los colores rojo y verde; los
tipos de letra de cada logotipo son completamente distintos; ademads,
la marca BAMURA estd escrita en mayuscula, mientras que el signo
solicitado se escribe en minuscula. El Registrador indica que los
signos son similares denominativamente, no obstante, estos no fueron
solicitados como signos denominativos, sino que son mixtos, y es de

esta forma como tienen que ser analizados.

3. En el cotejo fonetico los signos se diferencian en las letras D y R,
cuya pronunciacion es disimil, lo que hace que los signos no se

confundan al ser escuchados.

4. El sigho solicitado cuenta con los elementos necesarios para llevar
a cabo su inscripcion y para existir en el mercado sin causar ningun
tipo de conflicto o confusion entre los consumidores; se encuentra
acompanado de otros elementos que le dan distintividad suficiente

para ser inscrito, tales como su logotipo. El consumidor no seria

WWW.TRA.GO.CR



http://www.tra.go.cr/

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 14 de agosto de 2025

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0352-2025
Pdgina 4 de 12

expuesto a estos signos al mismo tiempo, ya que ambos protegen
servicios de hotel. Los hoteles estan ubicados en diferentes lugares

del territorio nacional.

Solicitd que se declare con lugar la apelacion y se revoque la

resolucion apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como
hecho con tal cardcter y relevante para la resolucion del presente
caso, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra
inscrita a nombre de la empresa SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE
SALUD INTEGRAL, SASI, S.A., la marca de servicios:

BAMBURA

internacional: hoteles, cabinas, cabanas, alojamientos, bed &

registro 301797, protege y distingue en clase 43

breakfast, hostel, de hospedaje temporal; inscrita el 22 de diciembre
de 2021, vigente hasta el 22 de diciembre de 2031 (folios 8 y 9 del

expediente principal).

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

presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus
elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

que sead necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO AL COTEJO
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DE LOS SIGNOS. En el presente caso se solicitd la inscripcion de un
nombre comercial, por lo que el fundamento legal que le corresponde,
con el fin de determinar si este es factible de registro, se encuentra en
los articulos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en

adelante, Ley de marcas).

De acuerdo con el articulo 2 de la ley indicada, se define al nombre
comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y
distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”
(El subrayado no corresponde al texto original). En consecuencia, se
puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones
esenciales, que estan intimamente ligadas a su admisibilidad: por un
lado, identifica a una empresa ubicada fisicamente en territorio
costarricense, en el trafico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla
de las demds empresas que desarrollan actividades idéenticas o

similares.

Esta definicion, de caracter positivo, debe complementarse con la
definicion negativa del nombre comercial, conformada por las
causales que lo hacen inadmisible y que estdn contenidas en el
articulo 65 de la Ley de marcas:
Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no
podrd consistir, total ni parcialmente, en una designacion u otro

sigho contrario a la moral o el orden publico o susceptible de

causar confusion, en los medios comerciales o el publico, sobre

la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o
cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento
identificado con ese hombre comercial o sobre la procedencia

empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o
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servicios producidos o comercializados por la empresa. (El

subrayado no corresponde al texto original).

De este modo, y de acuerdo con los articulos citados, se puede afirmar
que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la

publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

a) Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el publico, debido a
que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto,
de uno capaz de ser leido y pronunciado (articulo 2).

b) Aptitud distintiva: capacidad distintiva para diferenciar al
establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (articulo 2).

c) Decoro: no ser contrario a la moral o al orden publico (articulo 65).
d) Inconfundibilidad: no causar confusion acerca del origen
empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial

especifico (articulo 65).
De tal suerte, al momento de ser examinado el nombre comercial que
se haya solicitado inscribir, son los cuatro aspectos anteriores los que

deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

Ahora bien, y en atencion al caso en examen, el signo propuesto y el

signo inscrito son los siguientes:

Nombre comercial solicitado Marca reqgistrada

vy BAMIBURA
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Un establecimiento comercial | Clase 43, protege y distingue,
dedicado a gestion, | hoteles, cabinas, cabanas,
administracion de | alojamientos, bed & breakfast,
establecimientos o empresas de | hostel, de hospedaje temporal.

servicios hoteleros, turisticos,
hosteleros \% actividades
similares y complementarias
relacionadas con el negocio de

hoteleria, turismo y hosteleria.

En el andlisis unitario de los signos, el nombre comercial propuesto es
mixto, lo conforma la palabra Bambuda, escrita con una grafia
especial, su primera letra estad en mayuscula y las restantes letras en
minuscula, todas de color azul; de la letra “d” sale una especie de
gancho y sobre este, un dibujo que parece un sol. La marca registrada
es mixta se compone de la palabra BAMBURA, escrita en una grafia
especial, en mayuscula, en dos colores rojo y verde, con un diseno en

la linea vertical de la letra “B” que asemeja a un bambu.

Al realizar la comparacion, desde el punto de vista grdfico o visual, se

observa, que el elemento denominativo de los signos presenta
similitud; notese que, entre Bambuda y BAMBURA, la Unica diferencia
es una letra en la ultima silaba, en el signo solicitado se trata de una
d a diferencia del signo inscrito que contiene una R, lo cual no es
suficiente para diferenciarlos. Si bien el nombre comercial de la
apelante presenta un diseno, el elemento preponderante lo constituye
su parte denominativa, la cual es semejante a la del signo registrado,
por lo que no presenta el cardcter distintivo que requiere un signo para

acceder a la tutela registral.
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Lo referido anteriormente indica que grdficamente los signos cuentan
con mds semejanzas que diferencias, y segun las reglas del cotejo
marcario del articulo 24 inciso c¢), del Reglamento a la Ley de marcas,
gue es aplicable al presente caso, conforme al articulo 68 del mismo

cuerpo normativo, se debe dar mds importancia a las primeras.

Desde el campo fonético o auditivo, los signhos también poseen

similitud, la pronunciacion de uno y otro signo suenan de manera

similar al oido humano.

En el contexto ideoldgico o conceptual, las palabras que conforman

los signos contrapuestos, segun el Diccionario en linea de la Real
Academia Espafiola (RAE), no cuentan con significado, por ende,
ambos son terminos de fantasia; sin embargo, por su composicion
gramatical el consumidor podria pensar que se relacionan con el

bambu y enlazar los signos a un mismo origen empresarial.

Respecto al giro comercial del signo solicitado y los servicios de la
marca registrada se considera que se encuentran relacionados,
debido a que los servicios de hospedaje temporal que se distinguen
por medio del signo inscrito en clase 43 internacional, como puede

observarse, pueden comercializarse en el establecimiento comercial

Bormids

denominado el cual se dedica a la gestion vy
administracion de establecimientos o empresas dedicadas a servicios
turisticos, hoteleria y hosteleria, actividades similares vy
complementarias, lo que puede provocar que el consumidor asocie a

un Mismo origen empresarial dichos servicios.
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Ante tal semejanza y relacion del giro comercial y los servicios no es
posible aplicar el principio de especialidad, por lo que se debe dar
proteccion al titular del signo registrado como lo indica el parrafo

primero del articulo 25 de la Ley de marcas.

Por lo anterior, no se puede autorizar la coexistencia registral del
nombre comercial pedido con el signo inscrito, al existir un evidente
riesgo de confusion o riesgo de asociacion empresarial en los
consumidores, ello, de conformidad con los articulos 2 y 65 de la Ley
de marcas y otros signos distintivos, por lo que estima este Tribunal

gue debe confirmarse la resolucion venida en alzada.

Respecto al agravio que plantea la representacion de la empresa
recurrente, sobre el cotejo de los signos, se debe indicar que el
Registro de la Propiedad Intelectual hizo un andlisis comparativo del
signo solicitado con el signo registrado evaluando su apariencia
grafica, fonetica e ideologica, y en el cotejo realizado determind que el
signo que se pide registrar es similar al signo inscrito en su elemento

denominativo, basdndose para ello, en las tres dimensiones referidas.

En cuanto a que el termino BAMBUDA es de fantasia, lleva razon la
apelante, tal como se indico; sin embargo, por su composicion
gramatical y su gran parecido con la denominacion BAMBURA, que
refiere como se denoto lineas arriba a bambu, podria hacer creer al
consumidor que se relaciona con esa planta, situacidon que lo haria

incurrir en riesgo de confusion o asociacion empresarial.

Con relacion al agravio relativo a que en el cotejo grdfico los signos
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Porvioda | BAMBURA

, son diferentes, en su letra, diseno vy
logotipo, y que deben ser analizados en su conjunto por ser mixtos, es
importante senalar que efectivamente se trata de signos mixtos, y que
analizados en su conjunto, la parte denominativa es la que causa mds
impacto y es la que prevalece en la mente de los consumidores; el
elemento preponderante del signo solicitado es el denominativo
BAMBUDA, el cual es similar al del signo inscrito, similitud que resulta
determinante para que el consumidor pueda incurrir en riesgo de

confusion o asociacion empresarial

En lo concerniente a que foneticamente los signos se diferencian en la
letra D y R, lo que hace que se pronuncien diferente y que los signos
no se confundan al ser escuchados, no lleva razon la apelante pues
esta pierde de vista que la parte denominativa de la marca solicitada
a excepcion de la letra “R” esta contenida en su totalidad en la marca

inscrita, por lo que suenan de manera similar al oido humano.

Respecto a que el signo solicitado cuenta con los elementos
necesarios para llevar a cabo su inscripcion y para existir en el
mercado sin causar ningun tipo de conflicto o confusion entre los
consumidores por contener otros elementos que le dan distintividad,
no lleva razon la apelante, dado que de los argumentos expuestos se
desprende que el elemento preponderante del conjunto marcario
objeto de registro es el denominativo, el cual resulta semejante al del
signo inscrito previamente, situacion que puede llevar a riesgo de
confusion o asociacion empresarial a los consumidores; ademds, el
giro comercial que pretende proteger el signo solicitado y los servicios

gque ampara la marca inscrita se encuentran relacionados porgue van
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dirigidos a hoteleria, lo que acrecienta la posibilidad que el
consumidor pueda relacionar Llos signos a un mismo origen

empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos
y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse
sin lugar el recurso de apelacion planteado por la abogada Irene
Castillo Rincon, en su condicion de apoderada especial de la empresa
TASO SPV S. DE R.L., en contra de la resolucion final dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las O7:54:28 horas del 21 de

junio de 2024, la que en este acto se confirma para que se deniegue

Barrisads

la solicitud de inscripcion del nombre comercial

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion planteado por la abogada Irene Castillo Rincon, en su
condicion de apoderada especial de la empresa TASO SPV S. DER.L.,
en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las O7:54:28 horas del 21 de junio de 2024, la que en

este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de inscripcion

Borisds

del nombre comercial . 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 MJUP. Previa constancia y copia de esta resolucion

que se dejard en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
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devueélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.
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