TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0034-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FABRICA' Y
COMERCIO Barrel& Grill
IMPORTACIONES HY H DE CR S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2478, registro 324813)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0419-2026

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

veintiséis.

Se conoce el recurso de apelacion interpuesto por el
abogado Guillermo Rodriguez Zuniga, vecino San Jose, portador de la
cedula de identidad1-1331-0636, en su condicion de apoderado
especial de la compania IMPORTACIONES HY H DE CR S.R.L., cédula
juridica 3-102-795693, con domicilio social en San Jose, Pavas, de
Plaza Mayor, 200 metros al sur y 125 metros al oeste, casa a mano
izquierda porton cafe, avenida 15 calle 88; en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:21 del
27 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El12 de mayo de 2025,
la abogada Maria José Herndndez lIbarra, vecina de San Jose,
portadora de la cédula de identidad 1-11681-0851, en su condicion de
apoderada especial de la compania MARJANE HOLDING SOCIETE
ANONYME S.A., cédula juridica 3-101-8936661, domiciliada en San
Jose, Soledad, calle 9, costado norte de Pali, Paseo de los

Estudiantes; presento accion de nulidad contra la marca de fabrica y

Barrel&Grill

comercio registro 324813, inscrita desde el 14 de junio
de 2024, vigente hasta el 14 de junio de 2034, a nombre de
IMPORTACIONES HY H DE CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 11 internacional:
ahumadores, (aparatos de cocina) en forma de barril, ahumadores de

alimentos en forma de barril, asadores y parrillas.

Por medio de la resolucion de las 13:33:21 del 27 de noviembre de
2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declard con lugar la
solicitud de nulidad delregistro 324813, al considerar que incurre en
las prohibiciones establecidas en los incisos ¢) y g) del articulo 7 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos.
Inconforme con o resuelto, el apoderado de Lla empresa

IMPORTACIONES HY HDE CR S.R.L., interpuso recurso de apelacion

y en sus agravios expreso lo siguiente:
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1. El Registro hizo lo que viene haciendo desde hace rato: utilizar un

machote de resolucion, con referencias cajoneras, qgue sirven
unicamente para justificar su posicion, pero en el fondo sin analizar el
caso concreto. De 16 pdginas de resolucion, solo una, y en menos de
un parrafo, el Registro justifica declarar con lugar la accion de nulidad,
de donde surgen las interrogantes dJdcontra cudl marca debe
analizarse la marca inscrita?, como es que el signo carece de otros
elementos cuando en la misma descripcion que hace el Registro se

indica que hay otros elementos ademdads del “barrell and grill”?

2. El accionante no hace referencia a cudl parte de los articulos 7y 8
de la Ley de marcas se infringe ni como se hace, por lo que esta accion
debe declararse sin lugar. Al revisarse la accion de nulidad, se
desprende que el alegato del accionante es una supuesta infraccion a
un contrato comercial entre las partes, sin embargo, incluso en el caso
hipotético de que fuera cierto (Que no lo es), no seria una infraccion a
ninguno de los articulos 7 u 8. El Registro recae en lo que se conoce

como extra petita.

3. La pretension del accionante se basa en un mejor derecho para
adquirir la marca registrada, sin embargo, las fechas no calzan; no
existe forma de que tenga un mejor derecho de prelacion en la
adquisicion de la marca. En el escrito adicional presentado para
contestar una prevencion sobre la legitimacion, el accionante indica
gue la marca ya era utilizada por el accionante, y que a él le pertenece

su titularidad, lo cual ho se demostro.

4. El accionante indica que la marca registrada por su representada
nunca debid ser inscrita, porqgue es inadmisible, pues el signo no

presenta una carga distintiva importante dado que son palabras-de
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uso comun del producto y que lo describen, lo cual no es cierto. El

signo contiene elementos suficientes para considerarse distintivo,
pues cuenta con elementos graficos en forma de toros o bisontes,
segun la clasificacion de Viena y con otras palabras que en conjunto
conforman un signo perfectamente distintivo, si se analiza en su

conjunto.

B. La figura geometrica que aparenta un bisonte o toro, es un animal,
efectivamente no son parrillas ni ahumadores; los barriles tampoco,
por lo que no es ladesignacion comun o usual de producto;y en cuanto
al termino generico "parrillas" se debe aplicar el articulo 28 de la Ley

de marcas.

6. No es este el proceso correspondiente para analizar la relacion
comercial, pero la interpretacion que debe darse a la prueba aportada
es gue su representada pago una maquila de producto y registro su
Mmarca como corresponde para poder comercializar sin problema; vy
ahora mds bien es el maquilador el que estd tratando de aprovecharse

de su representada.

7. El Registro incurre en una indebida justificacion del acto
administrativo, pues a pesar de que reproduce y reproduce citas
textuales, solamente utiliza menos de 2 pdrrafos para referirse al caso

concreto.

Finalmente solicitd declarar con lugar el recurso y anular la resolucion

venida en alzada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra com
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hecho con tal cardcter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en

el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca

Barrel& Grill

de fabrica y comercio registro 324813, inscrita desde
el14 de junio de 2024, vigente hasta ell4 de junio de 2034,
propiedad de IMPORTACIONES H Y H DE CR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 11
internacional: ahumadores, (aparatos de cocina) en forma de barril,
ahumadores de alimentos en forma de barril, asadores y parrillas

(certificacion visible a folios 10 y 11 del legajo digital de apelacion).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho
no probado, relevante para la resolucion del presente asunto, el uso
anterior alegado por la compania MARJANE HOLDING SOCIETE
ANONYME S.A., asi como la existencia de actos de competencia

desleal por parte del titular del registro cuestionado.

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.

No obstante, resulta necesario advertir que, en la resolucion venida en
alzada, especificamente en el considerando sexto, pdarrafo segundo,
visible a folio 92 del expediente principal, la autoridad registral
incorpord consideraciones doctrinarias relativas al andlisis

comparativo de marcas mixtas y a la determinacion del elem
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preponderante entre signos en conflicto, lo cual no corresponde a la

naturaleza del presente procedimiento.

Sin embargo, estima este Tribunal que dicha imprecision no invalida
lo resuelto, pues no altera el objeto del procedimiento, no impide
identificar las causales examinadas por el Registro, ni genera

indefension a las partes.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) LA ACCION DE
NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley
de marcas) establece los mecanismos juridicos mediante los cuales
puede perderse la titularidad de un signo distintivo validamente
inscrito. En este sentido, el articulo 37 de ese cuerpo normativo regula
la figura de la nulidad del registro, la cual puede ser declarada por el
Registro de la Propiedad Intelectual, ya sea a gestion de parte con
interes legitimo o de oficio, siempre con estricto apego a los principios
del debido proceso. Asimismo, esta norma dispone que la nulidad
procede cuando el registro se haya otorgado en contravencion de las
prohibiciones del articulo 7 de la ley (nulidades absolutas), o en
infraccion de derechos previos de terceros conforme al articulo 8
(nulidades relativas), aspectos que resultan esenciales para el
andlisis de legalidad del acto administrativo impugnado. Al respecto,
la ley senala:
Articulo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los
principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona
con interes legitimo o de oficio, el Registro de la Propiedad
Industrial declarard la nulidad del registro de una marca, si
contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los

articulos 7 y 8 de la presente ley.
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No podrd declararse la nulidad del registro de una marca por
causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser
aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado
respecto de algunos productos o servicios para los cuales la
marca fue registrada, se declararda la nulidad Unicamente para
esos productos o servicios y se eliminardn de la lista respectiva
en el registro de la marca.
La accion de nulidad prescribirad a los cuatro anos, contados
desde la fecha de otorgamiento del registro.
No se declarara la nulidad del registro de una marca por existir
un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el
segundo pdrrafo del articulo 39 de esta ley y resulta fundada.
El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en via
reconvencional, en cualquier accion por infraccion de una marca

registrada.

[...]

Conforme a la norma transcrita, la accion de nulidad prescribe en el
plazo de cuatro anos, contados a partir de la fecha de otorgamiento
delregistro. No obstante, cuando se trate de una marca notoria, si bien
esta causal se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones
relativas establecidas en el articulo 8 de la Ley de marcas, el plazo de
prescripcion para solicitar la nulidad se rige por lo dispuesto en el
articulo 6 bisdel Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial. En este sentido, el citado instrumento internacional
establece un plazo de cinco anos para el ejercicio de la accion, salvo
que se logre demostrar la existencia de mala fe en el registro,

supuesto en el cual la accion de nulidad podrd interponerse en
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cualquier momento. Sobre este particular, la Procuraduria General de

la Republica concluyo:
[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de Paris
— de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el
mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6
bis, resulta de plena aplicacion en el ordenamiento
costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al
existir discordancia entre el plazo de 4 anos establecido en la
Ley 7978 y el de 5 previsto como minimo en el Convenio de
Paris, para los casos de buena fe — cuyo coOmputo en ambos
inicia a partir de la fecha de registro de la marca prevalece este
ultimo plazo no solo por razones de orden jerdrquico, sino
también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala
fe, la accion de nulidad es imprescriptible. (Dictamen C- O41-

2001, del 20 de marzo de 2001).

En el caso de andlisis, no se trata de una marca notoria, por lo que el
plazo a determinar es el normal de cuatro anos establecido por la
norma indicada. Segun consta en la certificacion visible a folio 10 y 1

del legajo digital de apelacion, la marca de fdabrica y comercio

Barrel& Grill

registro 324813, fue inscrita el14 de junio de 2024, a
favor de la empresa IMPORTACIONES HY H DE CR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Asimismo, se desprende del
expediente que la solicitud de nulidad fue presentada el 12 de mayo
del 2025 por la empresa MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME

S.A., por lo que la accion fue presentada dentro del plazo legal a
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indicado, razon por la cual corresponde conocer el fondo de la gestion

planteada.

Ahora bien, la solicitud de nulidad promovida por MARJANE HOLDING
SOCIETE ANONYME S.A. se sustentd, en que la marca inscrita habria
sido otorgada en contravencion de lo dispuesto en los incisos c) y g)
del articulo 7 de la Ley de marcas. La accionante, manifesto ser titular
de la marca BARREL & GRILL y fabricante de ahumadores tipo
parrilla en forma de barril; que tales productos han sido
comercializados en Costa Rica desde 2024, y que la empresa titular
del registro cuestionado actuaba como vendedora no exclusiva de
esos productos en el pais. A partir de tales afirmaciones, fundamento
su gestion en el supuesto uso anterior y en la presunta existencia de

actos de competencia desleal.

Por su parte, la compania IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L., en
su condicion de titular del registro marcario y apelante en esta
instancia, se opuso a lo resuelto por el Registro de la Propiedad
Intelectual, al estimar que la marca inscrita no incurre en las causales
de inadmisibilidad absoluta previstas en el articulo 7 de la Ley de
marcas. En consecuencia, corresponde a este Tribunal determinar si
el signo registrado, atendiendo a su conformacion y a los productos
que protege, resulta generico, descriptivo o carente de aptitud
distintiva, o si, por el contrario, conserva suficiente distintividad para

mantenerse inscrito.
En relacion con las causales invocadas por la accionante y acogidas

por el Registro, interesa senalar que el articulo 7 de la Ley de marcas,

regula los signos inadmisibles por razones intrinsecas, o bien
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aquellas prohibiciones que atienden a la naturaleza propia del signo y

a su aptitud para cumplir la funcion esencial de distinguir productos o

servicios en el mercado. En lo que interesa para el presente asunto,

dicha norma dispone:

De la

Articulo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No
podrd ser registrado como marca un signo que consista en
alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicacién que, en el lenguaje
corriente o la usanza comercial del pais, sea una designacion
comun o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o

servicio al cual se aplica.

[...]

norma transcrita se desprende que el inciso c) impide el registro

de signos integrados exclusivamente por expresiones comunes 0O

usuales para identificar el producto o servicio correspondiente,

mientras que el inciso g) sanciona aquellos signos que, aun sin

constituir necesariamente una designacion comun o usual, carecen

de la

fuerza distintiva minima necesaria para identificar un origen

empresarial determinado. Bajo ese marco normativo corresponde

analizar si la marca inscrita

y en
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comprendida o no dentro de las prohibiciones absolutas

mencionadas.

En el caso concreto, la marca con registro 324813, protege en clase
11 internacional: ahumadores, (aparatos de cocina) en forma de barril,
ahumadores de alimentos en forma de barril, asadores y parrillas. De
ahi que el andlisis debe realizarse en funcion de esos productos
especificos y de la impresion global que el signo produce en el

consumidor medio.

Los vocablos que conforman el signo estan escritos en idioma ingles
“BARREL” v “GRILL” pueden ser entendidos o traducidos al espanol
como “barril” y “parrilla”, los cuales evocan ciertas caracteristicas o
posibles usos de los productos protegidos; sin embargo, tal
circunstancia no permite concluir, por si sola, que la marca constituya
exclusivamente una designacion comun o usual de tales bienes en el
lenguaje corriente o en la prdactica comercial. Tampoco se advierte que
la expresion, apreciada junto con su componente figurativo,
consistente en una silueta estilizada de cabeza de toro en color rojo

sobre fondo negro, carezca de toda aptitud distintiva.

El signo bajo andlisis es de naturaleza mixta, cuya fuerza distintiva no
recae unicamente en la traduccion aislada de sus terminos, sino en la
combinacion de sus elementos tanto denominativos como grdficos.
Esa composicion permite al consumidor asociar el conjunto marcario
con un determinado origen empresarial, sin que se haya demostrado
que “BARREL & GRILL” sea la denominacion necesaria, comun o
usual de los ahumadores, asadores o parrillas que distingue. En

consecuencia, este Tribunal estima que el signo impugnado no incurr

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 10 de junio de 2026

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0419-2026
Pdgina 12 de 14

en la prohibicion prevista en elinciso c) del articulo 7 de la Ley marcas,

ni carece de suficiente aptitud distintiva en los términos del inciso g)

de esa misma norma.

Finalmente, en cuanto al supuesto uso anterior del signo y a la
presunta existencia de actos de competencia desleal alegados por la
accionante, estima este Tribunal que tales extremos no fueron
acreditados de manera idonea y suficiente. De la documentacion
visible en el expediente se desprende la existencia de una copia de
embarque y una transferencia de dinero a favor de la compania
MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A. Sin embargo, tales
documentos valorados en conjunto no permiten tener por demostrado
un uso anterior efectivo, publico y suficiente que pueda desvirtuar la
validez del signo inscrito, ni acredita que el titular registral haya

incurrido en actos de competencia desleal.

Tampoco se acredita que la inscripcion de la marca por parte de la
empresa IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L. se haya realizado
mediante una conducta desleal, fraudulenta o contraria a los usos
honestos del comercio. En consecuencia, tales elementos probatorios
no resultan suficientes para sustentar la nulidad pretendida, maxime
cuando el signo, apreciado en su conjunto y en relacidon con los
productos que protege en la clase 11 de la nomenclatura internacional,
no incurre en las causales intrinsecas previstas en los incisos ¢) y g)

del articulo 7 de la Ley de marcas.
En consecuencia, al no haberse acreditado que la marca inscrita

constituya una designacion comun o usual de los productos

protegidos, ni que carezca de aptitud distintiva, y al no demostrars
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tampoco el uso anterior o los actos de competencia desleal invocados

por la accionante, este Tribunal estima procedente acoger los
alegatos formulados por el apelante. Por tanto, corresponde declarar
con lugar el recurso de apelacion interpuesto por IMPORTACIONES H
Y H DE CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, revocar la
resolucion venida en alzada y declarar sin lugar la solicitud de nulidad

promovida por MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas este Tribunal declara con lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el abogado Guillermo Rodriguez Zuniga, en su condicion
de apoderado especial de la compania IMPORTACIONES HY H DE CR

S.R.L., en contra de la resolucidon venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso
de apelacion planteado por el abogado Guillermo Rodriguez Zuniga, en
su condicion de apoderado especial de la compania IMPORTACIONES H
Y H DE CR S.R.L., en contra la resolucion final dictada por el Registro de
la Propiedad Intelectual a las 13:33:21 del 27 de noviembre de 2025, la
que la que en este acto se revoca. 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 dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
devueéelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.
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