TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0431-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “LA 45
STREET FOOD”

NOGA ZEDEK S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1153

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0145-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las trece horas con cuarenta minutos del doce de marzo de dos mil

veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el
abogado Rafael Angel Quesada Vargas, cédula de identidad 1-0994 -
0112, vecino de San Jose, en su condicion de apoderado especial de
la empresa NOGA ZEDEK S.A., entidad costarricense, con cédula de
persona juridica 3-101-793614, domiciliada en San Jose, Montes de
Oca, San Pedro Los Yoses, del Instituto Costarricense de Electricidad
doscientos metros al oeste en el local Room cuarenta y cinco, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 10:21:26 horas del 18 de agosto de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de febrero de 2025
la senora Clara Luz Gomez Ugarte, con cedula de residencia
15581172600, y el sefor Gustavo Gomez Ugarte, cedula de identidad
1-1020-0425, ambos vecinos de San Jose, en su condicion de
apoderados generalisimos sin limite de suma de la empresa NOGA
ZEDEK S.A., solicitaron la inscripcion de la marca de servicios LA 45
STREET FOOD para proteger y distinguir en clase 39 internacional:
almacenamiento, embalaje, reparto, entrega vy distribucion de
alimentos relacionado con comida callejera; lista de servicios que fue
limitada mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2025 (folio

15 del expediente de origen).

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante
resolucion dictada a las 10:21:26 horas del 18 de agosto de 2025,
denego la inscripcion de la marca solicitada LA 45 STREET FOOD,

por derecho de terceros, al presentar similitud grdfica y fonetica con el
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servicios, lo cual podria ocasionar en los consumidores riesgo de

signo registrado ademds por la relacion existente de

confusion o asociacion empresarial, de conformidad con el articulo 8
incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signhos distintivos (en

adelante Ley de marcas).

Inconforme con o resuelto, la representacion de la empresa

solicitante apeld y expreso en sus agravios lo siguiente:

1. Se presenta una indebida aplicacion de la sana critica racional
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las resoluciones del a quo, ya que dejan de lado el andlisis de

antecedentes que no guardan relacion con errores registrales, sino
que obedecen a una practica registral, que demuestran la linea de
calificacion prevaleciente del Registro; por lo cual solicitan a esta
autoridad que con la amplitud de andlisis, observe como se ha
ejecutado de manera errada la calificacion registral, la especialidad
del derecho marcario y la jurisprudencia emitida por el Tribunal

Registral Administrativo.

2. Existe una indebida valoracion de los argumentos de fondo, ya que
el Registro ignoro los criterios tecnicos de diferenciacion como son la
etimologia, evocacion y consumidor, que fueron detallados en la
contestacion de la prevencion de fondo, demostrado las diferencias
que presentan los conjuntos marcarios a nivel grafico, fonetico e
ideologico. De ahi que, un correcto ejercicio de la sana critica obliga a
considerar los fundamentos planteados con el fin de que la marca

propuesta pueda acceder a su registro.

3. Solicito que se integren todos los argumentos de hecho y derecho
que se expusieron en la contestacion a la objecion fondo como en el
recurso de apelacion, los cuales en conjunto desvirtuan los motivos
del rechazo y fundamentan la procedencia del registro del signo

solicitado.

Finalmente, pidio se revoque la resolucion apelada y se continle con

el proceso de inscripcion de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal

encuentra como hecho con tal cardcter, que en el Registro d
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Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa

GASTRO PUB CUARENTA Y CINCO, S.A., la marca de servicios

4»0

hasta el 27 de abril de 2028, y protege en clase 43 internacional:

, registro 270827, desde el 27 de abril de 2018, vigente

servicios de restaurante (folio 3 y 4 legajo de apelacion).

TERCERO. EN CUANTO A HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
enlista hechos con este cardcter de relevancia para 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 sea

necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS
ENFRENTADOS. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir
un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y
lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la
distintividad constituye el fundamento de su proteccion, porque no
solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad
propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el
consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a
los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusion

al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige la denegatoria de un

signo cuando este sea identico o similar a otro anterior, pertenecie
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a un terceroy que genere en los consumidores un riesgo de confusion

en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina
en forma clara que ningun signo podrd ser registrado como marca,
cuando ello afecte algun derecho de terceros, configurandose tal
prohibicion conforme a esos incisos de la siguiente forma:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicaciéon
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 confusién, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion geografica o una
denominacion de origen registrada o en tradmite 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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo
marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un
conflicto, el que se podria presentar cuando entre dos o mas signos,

existen similitudes graficas, foneticas o conceptuales, que hagan

surgir el riesgo de confusion entre estos. Para determinar las

similitudes, el operador juridico debe realizar un cotejo marcario
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colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quienes serian

los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos;
luego, debe atenerse a la impresion de conjunto que despierten estos,
sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma
simultdnea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el
consumidor tendrd de ellos en el futuro, y tener en consideracion las
semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto
se deduce, que el cotejo marcario es el metodo que debe seguirse para
saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que

hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y
el registrado, no solo es de aplicacion el articulo 8 incisos a) y b) de la
ley de cita, sino también el articulo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su

reglamento, que senala pautas para realizar el cotejo.
En atencion a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la
marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto grafico, fonetico

e ideologico, asi como desde los servicios que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada Marca reqgistrada
-
LA 45 STREET FOOD Hovy
W &&
Clase 39 Clase 43
Almacenamiento, embalagje, | Servicios de restaurante.

reparto, entrega y distribucion de
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alimentos relacionados con

comida callejera.

Al realizar la comparacion en conjunto de los signos, se determina
que, desde el punto de vista grdfico, la marca solicitada es
denominativa formada por la locucion LA 45 STREET FOOD, escrita

en una grafia sencilla, en letras mayuscula color negro. Por su parte

el signo inscrito 457 | es mixto, conformado por el niUmero 45,

seguido del simbolo de grados, diagonal a esa cifra a su lado derecho
se ubica una linea negra y bajo esta el diseno de unos cubiertos
negros y al lado de estos se colocan los vocablos GASTRO y PUB, bajo
la palabra PUB se dispone una linea seguida de la sigla EST., y el
digito 2016, todos escritos con una grafia especial en letras

mayusculas negras.

De la descripcion anterior, se determina que el elemento central y
dominante de mayor percepcion que el consumidor va a recordar o fija
su atencion es el numero 45, lo que puede ocasionar riesgo de
confusion o asociacion empresarial. Notese que los demds elementos

incluidos son de indole genérico.

Desde el campo fonetico, y tomando en consideracion lo antes
mencionado, la pronunciacion de las marcas es semejante al oido del
consumidor, no existiendo una diferenciacion clara y suficiente para
que el consumidor pueda diferenciar la marca solicitada de la
registrada, lo que viene a reafirmar la existencia de un riesgo de
confusion o asociacion. Ademds, el simbolo de grados no le otorga la

distintividad requerida pues en el oido del consumidor prevalecen
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palabras cuarenta y cinco.

En el contexto ideologico, al conformarse los signos por el numero
cuarentay cinco (45), se presenta una conceptualizacion andloga, por
cuanto los restantes téerminos STREET FOOD y GASTRO PUB, no se
consideran, ya que estos son genericos y descriptivos para el tipo de

servicios que protegen las marcas.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las
semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el analisis de
los servicios que protegen desde el dmbito de aplicacion del principio
de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del articulo 24 del reglamento
citado dispone “para que exista posibilidad de confusion, no es
suficiente que los signos sean semejantes, sino ademads que los
productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o
que pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos.”,
por Lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los

signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar
la confusion del consumidor al momento de elegir sus productos o
servicios, asi como también hacer prevalecer los derechos
fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad,
gue consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar
para bienes o servicios identicos o similares a los registrados, cuando
el uso deé lugar a la posibilidad de confusion, principios que

precisamente se encuentran en el articulo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, la determinacion de la similitud entre los servicios es un
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cuestion que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las

particularidades concretas del supuesto de hecho.

La marca solicitada pretende distinguir en clase 39: almacenamiento,
embalagje, reparto, entrega y distribucion de alimentos relacionado con
comida callejera; y el signo registrado protege en clase 43: servicios
de restaurante. De ahi que, a pesar de encontrarse los servicios
pretendidos e inscritos en distintas clases, guardan conexidad, por
cuanto el almacenamiento, reparto y distribucion de alimentos (clase
39), constituyen servicios complementarios y accesorios a la
restauracion y venta de comida (restaurante), ademads utilizan mismos
canales de comercializacion y se dirigen al mismo tipo de consumidor,
el cual puede verse afectado al asumir que el servicio de entrega vy el
restaurante provienen del mismo origen empresarial; y por lo cual, no

es posible aplicar el principio de especialidad.

En virtud de los argumentos expuestos, resulta evidente la similitud
visual, auditiva e ideoldgica, entre los signos en conflicto, lo cual
constituye un impedimento para la inscripcion solicitada, ademds del
riesgo de confusion o asociacion empresarial en el consumidor de
consentirse la existencia de las marcas, ya que se advierte de la
estrecha conexidad entre los servicios en clase 39 que pretenden
protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios en
clase 43 amparados por la marca inscrita, por lo que debe

confirmarse la resolucion venida en alzada.
Respecto a los agravios que plantea la representacion de la empresa

recurrente, sobre la indebida aplicacion de la sana critica racional por

parte del Registro en sus resoluciones, y la omision de antecedente
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como prdctica registral, considera este Tribunal de importancia

senalar al recurrente que cada caso que se presenta ante la autoridad
registral debe analizarse de forma individual e independiente;
ademds, los antecedentes no son vinculantes para un caso especifico
si no guardan una identidad fdctica y juridica absoluta con el caso en
estudio, asimismo, la sana critica no estd supeditada a que el
operador juridico, deba seguir una prdctica administrativa si esta
transgrede las prohibiciones de la legislacion marcaria. En

consecuencia, se rechazan los agravios en este sentido.

Ahora bien, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad
de confusion, tales dudas deberdn resolverse necesariamente a favor
de quien registro anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene
el deber de seleccionar una marca gue No cause confusion con otra ya
registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece
la fantasia y la imaginacion, nada justifica la eleccion de signos
semejantes capaces de producir perjuicios a derechos

prioritariaomente adquiridos.

Con relacion al agravio senalado, que la calificacion registral es
deficiente, cabe senalar al recurrente que el sistema de seguridad
juridica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro de
la Propiedad Intelectual, quien actua basado en el principio de
legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificacion que
el registrador debe seguir, en verificacion y andlisis de las
formalidades intrinsecas y extrinsecas del documento que se somete
para su calificacion; en consecuencia, la proteccion de los derechos
inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su

titular, sino que ademds, es parte integral de la actividad que ejerc

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 12 de marzo de 2026
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0145-2026
Pdgina 11 de 12

dicha instancia administrativa. Por lo que, ante la similitud contenida

entre los signos cotejados, considera este Tribunal que hizo bien la
autoridad registral en denegar la inscripcion de la solicitud de la
marca de servicios propuesta por aplicacion de los incisos a) y b) del

articulo 8 de la Ley marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y
citas legales expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso
de apelacion planteado por el abogado Rafael Anget Quesada Vargas,
apoderado especial de la empresa NOGA ZEDEK S.A., en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a
las 10:21:26 horas del 18 de agosto de 2025, la cual en este acto se

confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion planteado por el abogado Rafael AngeL Quesada Vargas,
en su condicion de apoderado especial de la empresa NOGA ZEDEK
S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 10:21:26 horas del 18 de agosto de 2025, la cual 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 dejardn en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su

cargo. NOTIFIQUESE.
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