TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0156-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “COSTA CAT”
COSTA CAT TOURS LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12479

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO O504-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas con seis minutos del veintitrés de octubre de dos mil

veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la
abogada Marianella Arias Chacon, cedula de identidad 1-0O6879-
0960, vecina de Escazu, en su condicion de apoderada especial de
la empresa COSTA CAT TOURS LIMITADA, entidad costarricense, con
cedula de persona juridica 3-102-710201, domiciliada en Jaco,
Garabito, Oficina Costa Cat Cruises, Marina Los Suenos, Muelle
Publico, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 09:19:41 horas del 12 de marzo de 2025.
Redacta la juez Norma Urefa Boza.

CONSIDERANDO
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de diciembre d
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2024, la abogada Marianella Arias Chacodn, en su condicion indicada,
solicitd la inscripcion de la marca de servicios COSTA CAT, para
proteger y distinguir en clase 39: servicios de organizacion de viajes y
turismo; pesca y servicios relacionados con actividades recreativas y

deportivas acudticas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolucion dictada a
las 09:19:41 horas del 12 de marzo de 2025, denego la inscripcion de
la marca solicitada COSTA CAT, por derecho de terceros, al presentar

semejanza grafica, fonetica e ideologica con los nombres comerciales

g

‘-».;.-un%‘:;ﬁgw

registrados ademas, por la relacion
existente entre los servicios y los giros comerciales, lo cual podria
ocasionar en los consumidores riesgo de confusion o asociacion
empresarial, de conformidad con el articulo 8 inciso d) de la Ley de

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con Lo resuelto, la representacion de la empresa

gestionante, apeld y expuso como agravios lo siguiente:

1. EL Registro de la Propiedad Intelectual citd dos nombres comerciales
como fundamento del rechazo de la marca solicitada; sin embargo,
existe un gran ndmero de marcas en la misma clase 39 que en su
conformacion presentan el termino COSTA, las cuales protegen

servicios de tipo turistico, entre otras se pueden mencionar las

ENTRE

ANDREY cosTAS
COSTA RIDES

Budaey leste mu|

siguientes: | registro 323913; , registro 319227; COSTA

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 23 de octubre de 2025
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0504-2025
Pdgina 3 de 16

ne o
LAS MAREAS COSTA .
ANDIRA, registro 3168761, m ) registro 252676; vy ,

registro 252571. En consecuencia, se determina que al menos
existen cinco registros que contienen la palabra COSTA, y que
protegen servicios turisticos o relacionados al igual que los nombres
comerciales citados por el Registro; de ahi que, no es congruente que
se pretenda rechazar la inscripcion de la marca solicitada COSTA CAT,

si se aceptod la inscripcion de todos los registros antes citados.

Asimismo, el nombre comercial """'} que es parte del
fundamento de rechazo de la marca propuesta, se encuentra vigente
desde 1979 hace mds de 40 anos, sin embargo, las marcas antes
mencionadas que contienen la palabra COSTA fueron inscritas en el
2016, 2023 y 2024; en consecuencia, la autoridad no tomo en
cuenta que existiera ningun tipo de riesgo de confusion respecto al
origen empresarial de los signos, a pesar de que protegen servicios
relacionados, consintiendo su coexistencia en el mercado. Por Lo
anterior, no podria el Registro tener un trato desigual con relacion a la

marca de su representada.

2. El hecho de que existan humerosos signos en la misma clase que
protegen servicios identicos, los cuales presentan la misma
denominacion, esto demuestra que se estda ante la dilucion de la
marca COSTA, quiere decir que ha perdido su fuerza distintiva dentro
del mercado de los servicios turisticos. Por tanto, no es posible que se

senale al nombre comercial LA COSTA, como obstdaculo para el
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registro de la marca COSTA CAT, en clase 39.

3. Respecto a las marcas que incluyen el vocablo CAT, la autoridad
registral senala el nombre comercial CAT, que protege un
establecimiento comercial dedicado a la venta, compra y promocion
de servicios turisticos, sin embargo no existe un registro que proteja
esos servicios con la denominacion CAT, y teniendo en cuenta lo antes
indicado, en la actualidad existen Unicamente dos marcas CAT, a
nombre de CATTERPILLAR INC., sea elregistro 175865, que protege
en clase 39: transporte; corretaje de mercancias; corretaje de
transporte; servicio de despacho de mercancia; almacenaje de
mercancias; embalaje de mercancias; suministro de almacenaje vy
transporte de informacion; almacenes; alquiler de vehiculos; y el
registro 178501, que protege en clase 39: transporte; corretaje de
mercancias; corretaje de transporte; servicio de despacho de
mercancia; almacenaje de mercancias; embalaje de mercancias;
suministro de almacenaje y transporte de informacion; almacenes;

alquiler de vehiculos.

4. Respecto al andlisis en conjunto de los signos, el Registro no puede
segregar los elementos de un signo y analizarlos en forma individual
como fue realizado en la prevencion de fondo, estos se debieron

analizar como un todo.

Ademds, al analizar la marca pretendida COSTA CAT, y los nombres
comerciales LA COSTA y COSTA CAT, el consumidor fdcilmente las
distingue, entre el nombre comercial CAT y COSTA CAT, la diferencia

es evidente, por cuanto la marca pretendida cuenta con la palabra
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adicional COSTA, de ahi que el nombre comercial se compone por una

palabra en idioma inglés y el signo pretendido por dos palabras una

en espanoly la otra en inglés.

5. En el campo ideologico al traducir los signos se determina que el
nombre comercial refiere a GATO, y la marca solicitada significa
COSTA GATO, que no presenta una definicion especifica de manera

conjunta.

6. En cuanto al andlisis de productos entre los signos CAT y COSTA
CAT, se determina que los protegidos por las marcas CAT, son
distintos a los pretendidos. De ahi que, no se presente riesgo de

confusion en el consumidor.

Finalmente solicita se revoque la resolucidn recurrida, para que se
continde con el tramite de inscripcion de la marca COSTA CAT, en

clase 39.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal
encuentra como hechos con tal cardcter, de influencia para la
resolucion de este proceso, que en el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscritos los siguientes signos:

R ‘3
i
e Nombre comercial , registro 155544, inscrito

desde el 16 de diciembre de 2005, titular SERVICIOS K.H., S.A.,

protege un establecimiento comercial dedicado a la ventaq,
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compray promocion general de paquetes turisticos a agencia de
viajes, emisora y receptiva, y a todo el turismo en general.
Ubicado en San José, Barrio Amon, calle 5, Avenida 1y 3 (folio

9 y 10 del expediente principal).

NANANAAAN,

e Nombre comercial - =——=% registro 56167, inscrito desde el

17 de octubre de 1979, titular PROMOTORA LA COSTA S.A,,

protege actividades de promocion turistica y hotelera (folio 11y 12

del expediente de origen).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este
Tribunal no encuentra hechos con este cardcter que sean de

relevancia para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. SOBRE EL 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 sed necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS
ENFRENTADOS. La Ley de marcas, en su articulo 2, define a la marca

como:

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

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

empresarial.

El signo propuesto fue rechazado por causales extrinsecas. Se

considero que incurre en la siguiente prohibicion:

Articulo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.
Ningun signo podrd ser registrado como marca cuando ello
afecte algun derecho de terceros, en los siguientes casos, entre
otros:

[...]

d) Si el uso del signho es susceptible de causar confusion, por
ser identico o similar a un nombre comercial o emblema usado

en el pais por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios en
conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos,
en grado tal que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusion
o asociacion. Para realizar este andlisis el articulo 24 del Reglamento

a la Ley de marcas establece las reglas que se deben seguir:
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Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la
realizacion del examen de fondo como para la resolucion de
oposiciones, se tomard en cuenta, entre otras, las siguientes
reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la
impresion grafica, fonetica y/o ideologica que producen en su
conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la
situacion del consumidor normal del producto o servicio de que
se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso
comun, el examen comparativo debe hacerse con enfasis en los
elementos no genericos o distintivos;

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

d) Los sighos deben examinarse en el modo y la forma en que
normalmente se venden los productos, se prestan los servicios
0 se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de
distribucion, puestos de venta y tipo de consumidor a que van
destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que
los sighos sean semejantes, sino ademds que los productos o
servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que

pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;

[...]

Los signos en conflicto son los siguientes:
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Nombres comerciales registrados

4

o,

Protege un establecimiento

comercial dedicado a la

venta, compra y promocion
de

general pagquetes

turisticos a agencia de
vigjes, emisora y receptiva,

todo el turismo en

y d
general. Ubicado en San
Jose, Barrio Amon, calle 5,

Avenida 1y 3.

Actividades de
promocion
turistica Y

hotelera.

Del andlisis en conjunto de los signos y valorando los agravios del

apelante, se denota que, a nivel grdfico, la marca solicitada es

denominativa conformada por los téerminos COSTA y CAT, escritos con

una grafia sencilla en letras mayusculas en color negro. Los nombres

comerciales inscritos son mixtos, el primero esta compuesto por la

figura de un leopardo, seguido a su lado derecho por la palabra CAT,

escrita con una grafia especial, en letras mayusculas de color verde;

el segundo se compone por la figura de un rectdngulo con sus

esquinas redondeadas y en su interior presenta la expresion La Costa,

escrita con una grafia especial en letras con un contraste de color gris

WWW.TRA.GO.CR



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

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0504-2025

‘ TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 23 de octubre de 2025
Pdgina 10 de 16

y blanco, debajo des esa expresion se observa una figura que asemeja
las olas del mar y a su lado derecho se posiciona la representacion de

un pelicano.

De la descripcion anterior, se determina que a pesar de que los
nombres comerciales inscritos se conforman por diferentes elementos
graficos, claramente se constata que los elementos centrales vy
dominantes de mayor percepcion que el consumidor va a recordar o
centra su atencion son los términos que conforman la marca de
servicios solicitada sean COSTA y CAT; que se encuentran contenidos
en los signos registrados. De ahi que, por la concordancia gramatical
que presentan los signos dentro de su conformacion, puede ocasionar
en el consumidor riesgo de confusion o asociacion empresarial, y
precisamente esto es lo que el ordenamiento juridico marcario trata
de evitar, al no permitir que signos identicos o similares y que protegen
productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o
relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho

para ello.

Respecto al nivel fonetico, tomando en consideracion lo antes
mencionado, los signos se perciben al oido del consumidor de forma
andloga, y no se presenta mayor diferenciacion auditiva al momento
de su entonacion, lo que reafirma el riesgo de confusion en el

consumidor o asociacion empresarial.

En cuanto al contexto ideoldgico, la marca solicitada se compone por
eltermino COSTA, que es definido por el diccionario en linea de la Real

Academia Espanola como:
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[...] 1. f. Orilla del mar, de un rio, de un lago, etc., y tierra que estd
cerca de ella.
Sin.: litoral, orilla', playa, ribera!, margen, borde!, costera.
[...]
(Real Academia Espafiola (2024). Recuperado el 4 de febrero

de 20286, de https:/dle.rae.es/costa?m=form).

Ademas, de la palabra en idioma ingles CAT, que significa en
castellano es GATO, segun se observa su traduccion en el siguiente

enlace https:/dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles—espan

ol/cat.

En consecuencia, la marca pretendida evoca un concepto o idea afin
en la mente del consumidor con respecto a los nombres comerciales
registrados, lo cual ocasiona que el consumidor pueda relacionar o
asociar de manera directa los signos, dentro de la misma actividad
mercantil y bajo la misma linea de servicios, lo que ocasiona riesgo de

confusion o asociacion empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los servicios solicitados sea: servicios de
organizacion de vigjes y turismo; pesca y servicios relacionados con
actividades recreativas y deportivas acudticas. y los giros comerciales
protegidos: un establecimiento comercial dedicado a la venta, compra
y promocion general de paquetes turisticos a agencia de vigjes,
emisora y receptiva, y a todo el turismo en general; y actividades de
promocion turistica y hotelera. De ahi que, considera este Tribunal que
se encuentran completamente relacionados, por cuanto los signos

guardan relacion con servicios turisticos de manera general, lo cual

WWW.TRA.GO.CR



http://www.tra.go.cr/
https://dle.rae.es/costa?m=form
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espan%20ol/cat
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espan%20ol/cat

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO £3 de octubre de 2025
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0504-2025
Pdgina 12 de 16

puede llevar a confusion al consumidor al asumir que la marca de

servicios COSTA CAT, es una extension o una nueva linea de servicios

de los nombres comerciales registrados.

Por todo lo expuesto, no puede este Tribunal dejar de considerar el
inminente riesgo de confusion en el consumidor o asociacion
empresarial que puede darse, debido a que los distintivos marcarios
son confundibles en vista de la similitud grafica, fonetica e ideologico

en torno a los términos preponderantes COSTA y CAT.

Respecto a lo senalado por la recurrente, que el Registro citd dos
nombres comerciales como fundamento del rechazo de la marca
solicitada; sin embargo, existen marcas registradas en la misma clase
39 gue en su conformacion presentan el termino COSTA, y protegen
servicios de tipo turistico; considera este Tribunal de importancia
senalar a la apelante, que el hecho de que existan otros distintivos
marcarios inscritos, No es un requisito sine qua non para registrar la
marca pretendida, ya que todo signo ingresado a la corriente registral
debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza vy fin,
seq, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que
debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de
calificacion registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de
marcas, razonamientos que cada dia son depurados y preven un
mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos, como el
de los consumidores, ajustdndose dicha actividad ejercida por el
operador juridico al contenido del articulo 1 de la Ley citada, asi como
los articulos 11 de la Ley General de la Administracion Publica y 11 de

nuestra Constitucion politica.
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Con relacion a lo indicado por la recurrente, de que existen numerosos
signos con la igual denominacion, misma clase, y que protegen
servicios identicos, por lo cual se produce la dilucion de la marca
COSTA; de ahi que, no es posible senalar al nombre comercial LA
COSTA, como obstdaculo para el registro de la marca pretendida. En
relacion con este punto, considera esta autoridad que no lleva razon
la apelante, por cuanto Lla dilucion marcaria estriba en el
debilitamiento de la fuerza distintiva, reputacion o valor comercial de
una marca famosa o notoria, que es provocado por el uso no
autorizado de signos similares en productos, servicios o giros
comerciales no relacionados, sin necesidad de que exista confusion
directa en el consumidor; situacion que para el caso bajo estudio no
se configura, al no demostrar el promovente esa precisa condicion
sobre el derecho de su representada, razon por la cual se rechazan

sus argumentos en dicho sentido.

En cuanto al andlisis en conjunto de los signos, la autoridad registral
Nno puede segregar los elementos de un signo y analizarlos en forma
individual como fue realizado en la prevencion de fondo, estos se
debieron analizar como un todo. En relacion con este punto, considera
esta autoridad que no lleva razon la apelante, por cuanto claramente
del cotejo se determino la similitud que presentan los signos en
conflicto a nivel grafico, fonetico e ideologico, asimismo los elementos
denominativos COSTA y CAT, que conforman la marca solicitada,
vistos en su conjunto no le conceden ningun tipo de distintividad,
siendo ello un obstdculo para que el distintivo marcario acceda a la

publicidad registral; asimismo, al no contar la marca pedida con algun
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otro elemento adicional que Lla particularice de los nombres
comerciales registrados, y que tambiéen pueda ser diferenciada o
individualizada por parte del consumidor y de otros signos de su

misma especie o naturaleza dentro del trafico mercantil, deviene su

rechazo.

Finalmente, en cuanto a los restantes agravios expuestos, se debe
indicar que no son acogidos, ya que, conforme al cotejo realizado por
este Tribunal, se desprende que existe semejanza grdfica, fonetica e
ideologica, ademds de la relacion de los servicios solicitados y los
giros comerciales protegidos; por ende, la marca de servicios
solicitada no puede coexistir pacificamente en el comercio con los
signos registrados, razon por la cual se rechazan las restantes

consideraciones expuestas por la recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos
y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es
declarar sin lugar el recurso de apelacion planteado por la abogada
Marianella Arias Chacon, apoderada especial de la empresa COSTA
CAT TOURS LIMITADA, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las O9: 19: 41 horas del 12 de

marzo de 2025, la que en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin
lugar el recurso de apelacion interpuesto por la abogada Marianella

Arias Chacon, en su condicion de apoderada especial de la empresa
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COSTA CAT TOURS LIMITADA, en contra de la resolucion dictada por
el Registro de la Propiedad Intelectual a las 0O9:19: 41 horas del 12 de
marzo de 2025, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en
este caso se da por agotada la via administrativa de conformidad con
los articulos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento
Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejard en los registros
que al efecto lleva este Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/02/2026 08:59
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DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
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TE: MARCA SIMILAR O IDENTICA A NOMBRE COMERCIAL
TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
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