TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0442-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA "Casa CoopeTarrazu"
COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES DE
TARRAZU R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-5167)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0184-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de

dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el senor
Juan Carlos Alvarez Ulate, vecino de San Lorenzo de Tarrazu,
portador de la cedula de identidad 5-0221-0065, en su condicion
de apoderado generalisimo sin limite de suma de la Cooperativa de
Caficultores y Servicios Multiples de Tarrazu R.L., cedula juridica 3-
004-045083, domiciliada en San Jose, Tkm al sur del parque
central de San Marcos de Tarrazu, contra la resolucion emitida por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas del 22 de
agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el
22 de mayo de 2025, el sefior Juan Carlos Alvarez Ulate, en su
condicion de apoderado generalisimo de la Cooperativa de
Caficultores y Servicios Multiples de Tarrazu R.L., presento solicitud de
inscripcion de la marca de fdbrica "Casa CoopeTarrazu", para proteger
y distinguir en clase 30 internacional: cafée en grano o tostado, molido
instantdneo o granel, para exportacion o consumo y en clase 43

internacional: cafeteria.

Mediante resolucion de las 12:31:19 horas del 22 de agosto de 2025,
el Registro de la Propiedad Intelectual denego la solicitud de
inscripcion de la marca por derechos de terceros, al considerar que
transgrede el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros
signos distintivos y 24 inciso c) del Reglamento de las disposiciones

relativas a las indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la Cooperativa de
Caficultores y Servicios Multiples de Tarrazu R.L. apeld y expuso como

agravios lo siguiente:

1. El articulo 8 de la Ley 4179, estipula que "el nombre de las
cooperativas serd registrado de oficio y libre de todo derecho, por la
Oficina de Marcas de Fdbrica y Comercio". El articulo senalado esta
actualmente vigente, por tanto, Coopetarrazd R.L. constituye una
marca desde 1960, mientras que la denominacion de origen Tarrazu

fue inscrita el 22 de enero de 2019.
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2. El hecho que la Ley 559 haya sido reemplazada y complementada
por legislacion reciente, como lo indica el Registro, no ha derogado el
articulo 8 de la ley 4179, ademds la nueva normativa no puede tener

efecto retroactivo, en perjuicio de su representada.

3. Se debe aplicarel principio de primero en tiempo primero en
derecho, debido a que COOPETARRAZU es una marca que se usa
desde octubre de 1960, de manera reconocida tanto a nivel nacional
como internacional; mientras que la denominacion de origen fue

inscrita en 2019.

Solicitd que se declare con lugar el recurso de apelaciony se ordene
la inscripcion de la marca "Casa CoopeTarrazu" a favor de su

representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

Denominacion de origen registro: 276883, inscrita
desde el 22 de enero de 2019, titular: CENTRO AGRICOLA
CANTONAL DE TARRAZU, para proteger y distinguir:cafe
producido exclusivamente en los cantones de Tarrazu, Dota y
Ledbn Cortés (certificacion visible a folios 7 y 8 del legajo digital

de apelacioén).
TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no

existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la

resolucion del presente proceso.
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CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo
de primera instancia no se observan vicios en sus elementos

esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensidon que sea

necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con el

articulo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en

adelante Ley de marcas) la marca se define de la siguiente forma:
Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a

los de su misma especie o clase.

De conformidad con la anterior disposicion normativa, la proteccion
registral Unicamente puede recaer sobre signos que posean la
capacidad de individualizar productos o servicios en el trafico
mercantil, lo cual constituye un presupuesto fundamental para el
acceso al registro y para la tutela del interés publico y de los derechos

de terceros.

La doctrina reconoce la distintividad como la funcion esencial de las

marcas, al senalar:
La distintividad es una funcion compleja de la marca, que
comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de
identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a
cierto genero, clase o especie de productos o servicios, pero a su
vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo
designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es

individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un gr
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de productos. La otra operacion es la de diferenciar, es decir,
separar por sus caracteristicas una marca de las otras marcas
del mismo genero, estableciendo una relacion de alteridad entre
ellas gracias a la aparicion o percepcion de sus caracteristicas
diferentes.
Asi pues, la distintividad so6lo puede ser reconocida partiendo de
un fondo comun que es el sector al cual se aplican las marcas,
estableciendo de un lado una relacion de diferenciacion (la
alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo
sector competitivo) y de otro lado una relacion de identificacidon
(la identidad es la afinidad entre la marca y la categoria de los
productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo
singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta
relacion de identidad presupone una alteridad preexistente, que
impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el
genero al cual se aplica.
La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos
caracteristicas o propiedades de Lla distintividad, y son
susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una
categoria estructural gque se denomina distintividad. (Arana
Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista
de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Catolica de

Perd)

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 del signo pa
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identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de

confusion a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales

extrinsecas, al considerarse que incurre en las siguientes

prohibiciones:
Articulo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.
Ningun signo podrda ser registrado como marca cuando ello
afecte algun derecho de terceros, en los siguientes casos, entre
otros:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién
geografica o una denominacion de origen, registrada o en
tramite 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 confusion al publico
consumidor.
b) Si el uso del sigho es susceptible de causar confusion, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion geografica o una
denominacion de origen, registrada o en tramite 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 indicacion geogrdfica o la denominacion de origen

anterior.

[...]

Para el presente anadlisis, resulta necesario referirse brevemente a la

naturaleza juridica de la denominacion de origen, debido a que el
signo registrado esta protegido a partir de esta figura. El articulo 2 d

la Ley de marcas lo define asi:
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Denominacion geogrdfica, designacion, expresion, imagen o
sigho de un pais, una region o localidad, util para designar un
bien como originario del territorio de un pais, una region o
localidad de ese territorio, y cuya calidad o caracteristicas se
deban exclusivamente al medio geogrdfico, comprendidos los

factores naturales y humanos.

Por su parte la doctrina destaca tres elementos que deben estar

presentes en estas figuras de proteccion:
a. La denominacion debe ser la denominacion geografica de un
pais, de una region o localidad. Es decir, la denominacion debe
existir como nombre de una entidad geogrdfica o politica
reconocida en un pais.
b. La denominacion debe servir para designar un producto
originario del pais, region o localidad designada. En este sentido
la denominacion tiene un doble significado: es el nombre de un
lugar geografico preexistente y a la vez designa, de manera
especial, al producto originario de dicha region; esto, implica
especificamente los productos originarios del lugar de origen
con las cualidades que incorpora.
c. El tercer elemento hace alusion al nexo cualitativo que debe
existir entre el producto y la zona geogrdfica designada. La
calidad o las caracteristicas del producto deben atribuirse
exclusivamente al medio geografico. A contrario sensu, si las
cualidades no pudiesen atribuirse esencialmente al medio
geografico, la designacion no constituiria una denominacion de

origen sino una indicacion geografica de procedencia simple. EL

medio geogrdfico abarca los factores naturales (clima, nivel de

PH del suelo, sistemas de hidrografia, entre otros) y los factor
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humanos (tradiciones profesionales o culturales particulares de

los productores, trabajadores o artesanos de la zona geogradfica
delimitada, incluyendo tambien sus sistemas propios de
produccion, entre otros). (Ortega Samayoa, Inés. (2011). Marco
regulatorio de las denominaciones de origen e indicaciones
geograficas en el drea del queso y el vino: una comparacion

entre Chile y Costa Rica. Revista Judicial (102), pp. 164)

El otorgamiento del derecho de exclusiva para estos signos reviste un
importante interes para la colectividad, debido a que, por medio de
ellos, no solo se impulsa el desarrollo de la economico de la region
geografica delimitada, sino que tambien se genera un impacto positivo
en la economia nacional del pais en donde se ubica esa region. Lo
anterior, por cuanto estos signos constituyen un instrumento que
permite diferenciar los productos por su calidad certificada y sus
caracteristicas particulares, tanto a nivel nacional como en los

Mmercados internacionales.

Por Lla importancia que revisten, la Llegislacion costarricense
contempld enmarcar su ambito de proteccion en el articulo 24 del
Reglamento 33743, de las disposiciones relativas a las indicaciones
geogradficas y denominaciones de origen:
Articulo 24. Proteccion. Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio y otros acuerdos internacionales
de los que Costa Rica sea parte, las indicaciones geogrdficas y
las denominaciones de origen registradas de conformidad con la

Ley de Marcas y este Reglamento quedan protegidas contra:
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a) la utilizaciobn comercial, directa o indirecta, de la
denominacion para los productos o servicios indicados en el
registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en
que tal utilizacion se aprovechara de la reputacion de la
indicacidén geografica o la denominaciones [sic] de origen;

b) la usurpacion, imitacion, o evocaciéon, aunque se indique el
origen verdadero del producto o servicio, o si la indicacion o
denominacion se traduce o va acompanada de una expresion
aclaratoria o desvinculante tal como: '"género", "tipo",
"metodo", "estilo", "imitacion", u otra similar;

c) el uso de cualquier tipo de indicacion falsa o falaz relativa a
la procedencia, el origen, la naturaleza o las caracteristicas
esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo
que los designados por Lla indicacion geografica o
denominacion de origen, en el envase o en el embalagje, en la
publicidad o en los documentos relativos a los productos o
servicios de que se trate, asi como la utilizacidon de envases que
por su presentacion puedan causar un riesgo de confusion o de
asociacion con la indicacion geogrdfica o la denominacion de
origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la
reputacion o prestigio; y

d) cualquier otra prdctica que pueda inducir a error a los
consumidores sobre el verdadero origen del producto o
servicio. Una indicaciones [sic] geogrdfica o denominacién de
origen extranjera registrada no podrd considerarse como una
denominacion generica mientras este vigente la proteccion en

el pais de origen.
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Una vez delimitado el marco de calificacion, corresponde confrontar
los signos distintivos en conflicto para determinar si existe identidad o

semejanza entre ellos, en grado que el consumidor pueda incurrir en

de confusion o bien, en riesgo de asociacion empresarial

cuando se enfrente a los signos. Para realizar este andlisis, se recurre
al articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece

las reglas que se deben seguir:

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 sighos en conflicto deben examinarse en base de la
impresion grafica, fonetica y/o ideoldégica 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 énfasis en los
elementos no genericos o distintivos;

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

d) Los signos 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 signos sean semejantes, sino ademds que los productos o
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servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que
pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;
f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el
consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha
confusidbn o error se produzca, teniendo en cuenta Llas
caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal
de los productos o servicios; o
g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser
clara y fdacilmente diferenciable de aquella, para evitar toda

posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama

Los signos en conflicto son los siguientes:

Marca solicitada Denominacion de origen

reqgistrada

A

TARRAZU

DENOMINACION
DE ORIGEN

AN

Casa CoopeTarrazu

Clase 30: cafée en grano o | Cafe producido exclusivamente
tostado, molido instantdneo o | en los cantones de Tarrazu, Dota
granel, para exportacion o |y Leodon Cortes.

consumo.

Clase 43: cafeteria.

A nivel grdfico, la marca solicitada Casa CoopeTarrazu, incorpora
completamente el elemento denominativo de la denominacion de

origen registrada. Los terminos adicionales “Casa” y “Coope” n
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confieren a la marca propuesta la distintividad requerida para
diferenciarse en el mercado, por cuanto el elemento preponderante
recae “TARRAZU”, y es precisamente este componente el que

recordard el consumidor, por lo que existe un evidente riesgo de

confusion.

En el plano fonetico, los signos confrontados al ser pronunciados
presentan una sonoridad altamente semejante al coincidir en el
elemento central y sobresaliente “TARRAZU", ya que los vocablos
“Casa” y “Coope” son elementos accesorios al principal “TARRAZU™".
Tal semejanza fonetica incrementa la posibilidad de confusion en el

consumidor.

En el aspecto ideoldgico, ambos signos evocan la misma idea, el
origen geogrdafico “TARRAZU” ya protegido. De permitirse el registro
de la marca propuesta se podria inducir al consumidor a creer que
existe un vinculo con la denominacion de origen registrada y que sus
productos se encuentran certificados mediante la figura juridica

indicada.

Despueés de realizar el cotejo marcario correspondiente, se determina
que entre los signos confrontados existe un alto grado de semejanza

marcaria, por lo que resulta necesario analizar el principio de

especialidad, particularmente relevante cuando, como en el presente

caso, los signos presentan un grado significativo de similitud.
Respecto al principio de especialidad la doctrina ha senalado:

..El principio de la especialidad determina que Lla

compatibilidad entre signos serda tanto mdads facil cuanto m¢
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alejodos sean los productos o servicios distinguido por las

marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o

servicios de las marcas comparadas son dispares, serd posible

la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002).

Comentario a la Ley 1772001, de Marcas (1° Ed.). Madrid:
Civitas, p. 293).

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y
distinguir, es criterio de este organo de alzada que se trata de
productos con una conexion directa y absoluta; con el signo solicitado
se busca proteger café (clase 30) y servicios de cafeteria (clase 43),
en tanto el signo inscrito distingue cafe producido en Tarrazu, por lo
que esta relacion entre los productos incrementa el riesgo de

asociacion indebida.

El apelante invocd en sus agravios el articulo 8 de la Ley de
Asociaciones Cooperativas, senalando que Coopetarrazu R.L.
constituye una marca desde 1960, mientras que la denominacion de
origen Tarrazu fue inscrita en 2019. Al respecto, este Tribunal se
permite aclarar que la norma invocada protege el nombre de la
cooperativa, sea para el caso concreto Cooperativa de Caficultores y
Servicios MUltiples de Tarrazu. En este sentido, la marca solicitada
"Casa CoopeTarrazu", no corresponde al nombre oficial de la
cooperativa, sino a un signo marcario distinto, el cual debe

circunscribirse al examen dispuesto por la Ley de marcas vigente.
El hecho que el nombre cooperativo tenga proteccion legal no implica

que se puede registrar cualquier signo que o contenga,

especialmente cuando ese signo incluya una denominacion de orig
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protegida. Aunque el articulo senalado reconozca una proteccion del
nombre social, esto no exime del examen marcario que debe efectuar

la administracion, el cual debe agjustarse a la normativa especial

vigente.

Segun el recurrente, el mencionado articulo 8 de la Ley 4179 no ha
sido derogado y Lla normativa posterior no puede aplicarse
retroactivamente. No obstante, este argumento no resulta
determinante, pues en el presente asunto se esta analizando si el
signo propuesto cumple con los requisitos legales para acceder a la
proteccion registral y su posible colision con derechos de terceros

titulares de signos previaomente registrados.

Aun asi, como se indico supra, el signo propuesto no se encuentra
comprendido dentro de la proteccion del numeral traido a colacion por
el apelante, disposicion que, a la fecha, tampoco cuenta con la
reglamentacion necesaria que permita a la autoridad registral su

aplicacion efectiva.

Por otra parte, el apelante sostiene la procedencia del principio
“primero en tiempo, primero en derecho”, fundamentando en un
supuesto uso de la marca desde 1960. Sin embargo, tal principio no
resulta aplicable al caso concreto, por cuanto no consta en expediente
prueba objetiva, idonea y suficiente que acredite el uso anterior del

signo solicitado.

Adicionalmente, se reitera que el signo pretendido no es coincidente

con el nombre de la cooperativa y, ademds, incorpora und
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denominacion de origen previamente protegida, lo cual constituye un

impedimento legal para su registro.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal concluye que ninguno de los
argumentos expuestos por el recurrente logra desvirtuar la similitud,
el riesgo de confusion y asociacion empresarial, con relacion a la

denominacion de origen previamente registrada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo
anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar
sin lugar el recurso de apelacion planteado por el senor Juan Carlos
Alvarez Ulate, en su condicion de apoderado generalisimo de la
Cooperativa de Caficultores y Servicios Multiples de Tarrazu, contra la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida

en alzada, la que en este acto se confirma.
POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion planteado por el senor Juan Carlos Alvarez Ulate, en su
condicion de apoderado generalisimo de Lla Cooperativa de
Caficultores y Servicios Multiples de Tarrazu, contra la resolucion
emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas
del 22 de agosto de 2025, la que en este acto se confirma. Sobre o
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 dejardn en
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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: 22/04/2026 10:57

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitaimente por Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2026 02:05 Fecha y hora: 22/04/2026 02:03
Oscar Rodriguez Sdnchez Cristian Mena Chinchilla
Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA) Fecha y hora: 24/04/2026 03:05

Fecha y hora: 24/04/2026 10:00

Gilbert Bonilla Monge Norma Urena Boza

agMmg/KOB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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