TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0061-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL
MELANY RAMIREZ ALFARO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2-176349 / 407319)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0438-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose Costa Rica, a
las catorce horas con diecisiete minutos del dieciocho de junio del dos

mil veintiséis.

Se conoce el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Andres
Corrales Guzman, portador de la cedula de identidad: 1-1245-0269,
vecino de San Jose, en su condicion de apoderado especial de la
senora Melany Ramirez Alfaro, ingeniera en sistemas, portadora de la
cedula de identidad: 2-0554-0963, vecina de Alajuela, en contra de
la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las

08:57:19 horas del 18 de diciembre de 2025.

Redacta la juez Norma Urefa Boza.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de agosto de
2025, el abogado Andrés Corrales Guzmdn, en su condicion de

apoderado especial de la sefnora Melany Ramirez Alfaro, solicito la

nulidad del nombre comercial , registro 407319, inscrito
desde el 12 de mayo de 2025, titular: LUIS MANUEL RUEDA ORTIZ,
para proteger y distinguir en clase 49 internacional:Un
establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en San
Jose, Central, Merced, calle 20, Avenida 5, local esquinero,

Restaurante La Excusa.

Por medio de la resolucion de las 08:57:19 del 18 de diciembre de
2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaro sin lugar la
solicitud de nulidad planteada, al considerar que no contraviene las
prohibiciones establecidas en el articulo 8 ¢) vy k) y 65 de la Ley de
marcas y otros signos distintivos y 17 de la Ley de Promocion de la

Competencia.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la sefnora Melany Ramirez
Alfaro, interpuso recurso de apelacion y en sus agravios ante el

Tribunal indico lo siguiente:

1. La resolucion impugnada incurre en un error sustancial al
desconocer el valor probatorio del acta notarial contenida en la
escritura numero 189-3, a la fecha y hora de emision del acta, el perfil

estaba activo, con publicaciones que evidencian la promociod
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comercial del establecimiento. Adicionalmente, el notario hace
constar que en la cuadricula de publicaciones permanentes (feed)
aparece una publicacion cuya antigledad es de “hace dos semanas”.
Si se considera que el acta fue emitida el 26 de agosto de 2025, esto
situa la publicacion alrededor del 12 de agosto, lo que refuerza la
continuidad y frecuencia del uso del signo en el entorno digital y
publicitario. La actividad descrita en el acta notarial evidencia que la
marca “La Excusa” se encuentra en uso publico, visible, reciente y

constante.

2.La marca en cuestion ha sido utilizada de forma continua, publica y
pacifica, por mds de tres meses antes de la solicitud de registro de la
parte contraria. El uso no ha sido objeto de acciones judiciales o
administrativas hasta la fecha de esta gestion, lo cual configura una
situacion de uso anterior legitimo y protegido por el ordenamiento

Mmarcario costarricense.

3. Su representada ha utilizado el signo de manera publica, notoria y
constante desde noviembre de 2021, mucho antes de que el senor
Rueda Ortiz realizara el registro del signo. A traves de los distintos
documentos aportados como prueba, se evidencian no solo los actos
preparatorios, sino el funcionamiento del negocio de su representada
el cual inicid con anterioridad al nombre comercial inscrito, y su

actividad de ha mantenido de forma continua en el tiempo.
4. Desde el 2021 "LA EXCUSA" ha operado como restaurante-bar

abierto al publico, con personal contratado, pago de cargas sociales,

renovacion periodica del permiso sanitario, cierres de caja, registros
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de pagos con datafono, facturacion constante a proveedores vy

presencia activa en redes sociales y medios de comunicacion.

5. Desde el ano 2021 se han realizado inversiones significativas en
posicionamiento, mediante campanas en redes sociales, promociones
comerciales y presentaciones artisticas nacionales en el
establecimiento. En donde la presencia activa en redes sociales forma
parte integral del trdafico econdmico, todo lo cual se refleja con la

prueba 8 y 9 aportada.

6. Permitir que el senor Rueda Ortiz consolide un derecho registral
sobre un signo que ha sido explotado previomente por un tercero
durante anos implicaria premiar la formalidad registral por encima de
la realidad econdmica, vaciando de contenido el articulo 4 inciso a) de

la Ley de marcas.

7. El conjunto probatorio, apreciado de manera integral y no
fragmentaria, demuestra que el signo fue introducido al mercado
costarricense desde el ano 2021, y que ha sido explotado de manera
publica, constante, pacifica y de buena fe, con inversion, cumplimiento
normativo, contratacion de personal, abastecimiento regular,

actividad financiera documentada y proyeccion publica.
Finalmente, solicita se declare con lugar la presente apelacion y se
declare la nulidad del registro 407319 y reconozca el derecho

preferente de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos

con tal cardcter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo
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siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra

inscrito el nombre comercial , registro 407319,
inscrito desde el 12 de mayo de 2025, titular: LUIS MANUEL
RUEDA ORTIiZ, para proteger y distinguir en clase 49
internacional: Un establecimiento comercial dedicado a
restaurante. Ubicado en San Jose, Central, Merced, calle 20,
Avenida 5, local esquinero, Restaurante La Excusa. (visible a

folio 87 y 68 del expediente principal)

2. Por medio del expediente 2025-0009392, se solicitd la

inscripcion de la marca de comercio Yy servicios

LA EXCUSA

titular: MELANY RAMIREZ ALFARO, para proteger vy

, presentada el 26 de agosto de 2025,

distinguir en 35 internacional: Gestion de negocio comercial
dedicado a Bar y Restaurante. (visible a folio 65 y 66 del

expediente principal)

3. Se tiene por acreditado el uso anterior en el comercio del

 LAEXCUSA

alegado por el apelante.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal

naturaleza de relevancia para lo resuelto.
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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 indefension

gue sea necesario sanear.

No obstante, resulta necesario advertir que, en la resolucion venida en
alzada, especificamente en su parte dispositiva, se consignod que no
se tuvo por acreditada la notoriedad de la marca solicitada por el
accionante y aqui apelante. Sin embargo, tal referencia no guarda
relacion con el objeto de este procedimiento, ya que la notoriedad no
fue parte de los argumentos de las partes, ni fue objeto de andlisis en
el fondo de la resolucion impugnada. Estima este Tribunal que dicha
mencion corresponde a un error material, el cual no afecta la validez

de la resolucion, al no generar nulidades ni indefensiones a las partes.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto
corresponde determinar si el Registro de la Propiedad Intelectual

actuo conforme a derecho al declarar sin lugar la solicitud de nulidad

promovida contra el nombre comercial , registro numero
407319, inscrito a favor del senor LUIS MANUEL RUEDA ORTIZ, o si,
por el contrario, de la prueba incorporada al expediente se acredita

gue la parte apelante, solicitante de la nulidad, ostenta un derecho

LAEXCUSA

anterior derivado del uso previo del signo

comercio.
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Para de abordar el andlisis correspondiente, este Tribunal estima

necesario referirse, en primer término, a la naturaleza juridica del
nombre comercialy al regimen aplicable a su nulidad; posteriormente,
se examinard la figura del uso anterior como fundamento de mejor
derecho vy, finalmente, se valorard el riesgo de confusion o asociacion

que pudiera derivarse de los signos confrontados.

A) NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL. La Ley de
marcas y otros signos distintivos, Ley N° 7978 (en adelante Ley de
marcas), en su articulo 2 define el nombre comercial como aquel
“signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o
un establecimiento comercial determinado”. Su funcion esencial
consiste en individualizar una actividad empresarial en el trdfico
mercantil, permitiendo al consumidor reconocerla y diferenciarla de

otros que concurren en el mercado.

El ordenamiento juridico costarricense reconoce al nombre comercial
un regimen particular de proteccion, en virtud del cual el derecho
exclusivo nace con su primer uso efectivo en el comercio. Asi lo

dispone expresamente el articulo 64 de la Ley de Marcas:

Articulo 64. Adquisicion del derecho sobre el nombre comercial.
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere
por su primer uso en el comercio y termina con la extincion de

la empresa o el establecimiento que lo usa.

Al ligual que cualquier otro signo distintivo, el hombre comercial debe
poseer aptitud distintiva suficiente para cumplir adecuadamente su
funcion identificadora, permitiendo al publico consumidor diferenciar

una empresa o establecimiento de los demds participantes
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mercado.

En cuanto a las condiciones para su proteccion registral, el articulo

65 de la Ley de Marcas establece:

Articulo 65. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre
comercial no podrd consistir, total ni parcialmente, en una
designacion u otro signo contrario a la moral o el orden publico
o0 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 nombre comercial o
sobre la procedencia empresarial, el origen u otras
caracteristicas de los productos o servicios producidos o

comercializados por la empresa.

De la norma transcrita se desprende que todo nombre comercial
susceptible de proteccion juridica debe reunir, entre otros, los

siguientes requisitos esenciales:

a) Perceptibilidad: debe tratarse de un signo susceptible de ser
percibido e identificado por el publico consumidor intelectual.
(articulo 2 Ley de marcas)

b) Aptitud distintiva: debe poseer capacidad suficiente para
identificar e individualizar una empresa o establecimiento
comercial determinado, diferenciandolo de otros participantes

del mercado, de manera que el publico consumidor pueda

asociarlo con un origen empresarial especifico. (articulo 2 Ley

de marcas)
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c) Licitud: no debe consistir en expresiones o elementos contrarios

a la moral, las buenas costumbres o el orden publico. (articulo
65 Ley de marcas)

d) Inconfundibilidad: debe presentar elementos distintivos
suficientes que impidan su confusion con otros signos utilizados
para identificar actividaodes empresariales similares o
relacionadas, evitando asi el riesgo de error en el consumidor
respecto de la procedencia empresarial de los servicios o

actividades ofrecidos. (articulo 65 Ley de marcas)

Asimismo, debe considerarse que la proteccion conferida al nombre
comercial se encuentra vinculada a la existencia de una actividad
empresarial real y determinada, ejercida dentro del territorio nacional,
toda vez que este signo distintivo tiene por finalidad identificar una
empresa o establecimiento comercial especifico en el desarrollo de su

giro mercantil.

B) LA ACCION DE NULIDAD. La legislacion marcaria prevé la
posibilidad de revisar la validez de un asiento registral mediante el
procedimiento de nulidad, siempre que se respeten las garantias del
debido proceso y exista interes legitimo para promover la gestion. En
este sentido, el articulo 37 de dicho 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 y 8 de la Ley de marcas.
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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.
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 declarara 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 declarard 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.

[...]

Aunque dicha norma se refiere expresamente al registro de marcas,
resulta aplicable al presente asunto en lo conducente, por disposicion
del articulo 68 de la misma Ley, que regula el procedimiento de
inscripcion, modificacion y anulacion del nombre comercial en los

siguientes terminos:
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Articulo 68. Procedimiento de registro del nombre comercial. Un
nombre comercial, su modificacion y anulacion se registraran

en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos
establecidos para el registro de las marcas y devengarad la tasa
fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinarada si el

nombre comercial contraviene el articulo 66 de la presente ley.

[...]

De esta forma, la accion de nulidad constituye un procedimiento
autonomo, posterior e independiente del tramite ordinario de
inscripcion, mediante el cual se verifica si el asiento registral fue
otorgado en contravencion de las prohibiciones legales aplicables o
en perjuicio de derechos previamente adquiridos por un tercero. Por
ello, el hecho de que un nombre comercial haya superado la etapa de
inscripcion, o que no se haya formulado oposicion en su oportunidad,
Nno impide que posteriormente pueda revisarse su validez mediante la

via de nulidad.

La accion de nulidad prescribe en el plazo de cuatro afnos, contados a
partir de la fecha de otorgamiento del registro. En ese sentido, se

observa de la certificacion constante a folio 67 a 88 del expediente

principal, que el nombre comercial , registro 407319, fue
inscrita el12 de mayo de 2025 a favor del senor LUIS MANUEL
RUEDA ORTIiZ. Partiendo de lo anterior, el proceso de nulidad se
presentd el 28 de agosto de 2025, sea dentro del plazo de cuatro
anos establecido en el articulo 37 parrafo tercero, razon por la cual

corresponde conocer el fondo de la gestion planteada.
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En un procedimiento de nulidad como el presente, el andlisis no puede

limitarse a verificar que el asiento registral haya cumplido
formalmente el tramite de inscripcion, sino que debe examinarse si
existe un uso anterior del signo por parte de un tercero y si el nombre
comercial inscrito es susceptible de generar confusidon o riesgo de

asociacion en los medios comerciales o en el publico consumidor.

C) SOBRE EL USO ANTERIOR. Establecido lo anterior, corresponde
referirse al uso anterior alegado por la parte apelante, por ser este el
presupuesto sobre el cual sustenta su mejor derecho frente al nombre

comercial inscrito cuya nulidad pretende.

En el presente asunto, el signo impugnado corresponde a un nombre

comercial inscrito; no obstante, el derecho anterior invocado por la

LAEXCUSA

utilizado como marca de servicios para identificar una actividad

parte apelante deriva del uso previo del signo

comercial vinculada con servicios de restaurante/bar, cuyo registro
fue solicitado ante el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el

expediente 2025-0009392.

Esta circunstancia no impide el andlisis del mejor derecho invocado,
por cuanto el ordenamiento marcario costarricense reconoce que los
derechos sobre un signo distintivo pueden originarse no solo mediante
sSu inscripcion registral, sino tambien a partir de su uso anterior,
siempre que este sea real, efectivo, publico, continuo, de buena fe y se
haya producido con anterioridad al nacimiento del derecho que se

cuestiona.
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En ese sentido, el articulo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos establece:

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:

[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar
identico o similar a una marca, o una indicacion geografica o
una denominacion de origen usada desde una fecha anterior
por un tercero con mejor derecho de obtener su registro segun
el articulo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios
O para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser
asociados con los que distingue la respectiva marca, indicacion

geografica o denominacion de origen en uso.

[...]

Conforme a lo dispuesto en la norma en mencion, el derecho de una
marca deriva no solamente de la inscripcion, sino tambien estriba en
quien tiene mejor derecho sobre esta por el hecho de haberla usado
con anterioridad, posicion que le permite a quien tiene mejor derecho,
impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del trdfico
economico signos identicos o similares para bienes iguales o
parecidos, de ahi que el derecho de exclusiva que goza un titular de

un signo inscrito, tambiéen lo ostenta quien tiene un mejor derecho

sobre otro por haber tenido un uso. Sobre este punto la doctrina ha

senalado:
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El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede
asentarse en un plano logico- juridico sobre uno de los dos
siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el
principio de inscripcion registral.

[...]

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en
las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este
principio, el derecho sobre la marca se adquiere
originariamente a traves de la utilizacion efectiva del
correspondiente signo en el mercado: elderecho sobre la marca
pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus
productos. (Ferndndez-Novoa Carlos. Tratado sobre Derecho
de Marcas. Segunda Edicion. Gomez-Acebo & Pombo,

Abogados. Madrid— Barcelona. 2004).

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, este Tribunal
considera que el uso anterior de las marcas debe demostrarse y

verificarse que fue efectuado dentro del territorio nacional.

Bajo este conocimiento, procede este Tribunal a valorar la prueba
incorporada al expediente administrativo y al legajo digital de
apelacion, a fin de determinar si el recurrente acreditd los
presupuestos exigidos por la Ley de marcas para el reconocimiento
del uso anterior alegado. En ese sentido, del expediente se observa

que aporto la siguiente prueba:

1. Certificacion Notarial de solicitud de Permiso para Karaoke y musica

para restaurante La Excusa. (folio 12 del expediente principal)
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2) Certificacion Notarial de Patente de la Municipalidad de Grecia para

el funcionamiento del Restaurante La Excusa del 22 de octubre del
2021. (folio 13 del expediente principal)

3) Certificacion Notarial de Permiso Sanitario emitido por el Ministerio
de Salud numero cincuenta y tres mil quinientos ochenta y seis, a
nombre de Melani Ramirez Alfaro del 11 de octubre del 2021. (folio 14
del expediente principal)

4) Certificacion Notarial de resolucion No. B cero cuatro mil doscientos
ochenta y dos—dos mil veintiuno del Departamento de Patentes de la
Municipalidad de Grecia. (folio 15 y 16 del expediente principal)

5) Certificado de Licencia de Licores a nombre de la Excusa Bar. (folio
17 vy 18 del expediente principal)

B8) Certificacidon Notarial, Licencia de Comunicacion PuUblica de obras
musicales emitido por la Asociacion de Compositores y Autores
musicales de Costa Rica a nombre de la Excusa del 5 de abril de
2022. (folio 19 y 20 del expediente principal)

7) Certificacion Notarial de constancia de pago de Derecho de Autory
Conexos y Derechos Conexos, emitido por ACAM, de 5 de abril de
2022. (folio 21 del expediente principal)

8) Certificacién Notarial documento de exoneracidon de Seguro de
riesgos de trabajo del 11 de agosto del 2021. (folio 22 del expediente
principal)

9) Certificacion Notarial, de factura emitida por la Asociacion de
Compositores y Autores Musicales de Costa Rica del 7 de abril del
2022. (folio 23 del expediente principal)

10) Certificacion Notarial de fotografias de menu del Restaurante La
Excusa. Folio 24 a 27 (folio 24 a 27 del expediente principal)

11) Acta notarial del 26 de agosto del 2025. (folio 29 a 33 del

expediente principal)
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12) Imdgenes sin certificar de participacion del Restaurante la Excusa

en el programa de TV de Teletica: Que Buena Tarde y extracto del
video. (folio 34 a 55 del expediente principal)
13) Imdgenes sin certificar de fachada y rotulacion de la Excusa

Restaurante Bar (folio 57 a 58 del expediente principal)

Estos documentos, valorados conjuntamente, no constituyen simples
actuaciones preparatorias, sino que permiten acreditar que la parte
apelante desarrollaba una actividad econdmica real vinculada con los
servicios de restaurante y bar, identificada en el comercio mediante el
signo cuya proteccion invoca. En este sentido, la prueba aportada
permite establecer no solo la existencia del establecimiento y su giro
comercial, sino tambien el uso efectivo del signo en el mercado desde
el ano 2021, es decir, con anterioridad a la inscripcion del nombre

comercial cuestionado.

La documentacion aportada permite tener por acreditado que el
apelante no se limitdo a realizar gestiones internas o preparatorias,
sino gque explotd comercialmente el signo para identificar servicios
propios de restaurante y bar, generando con ello un mejor derecho

frente al nombre comercial posteriormente inscrito.

Si bien algunos documentos, consideradas aisladamente, no
bastarian por si solos para acreditar el uso anterior del signo, como
ocurre con la certificacion notarial de solicitud de permiso para
karaoke y musica, visible a folio 12, o con las fotografias del menu del
restaurante, visibles a folios 24 a 27, por no contener estas ultimas
una fecha que permita determinar con precision su temporalidad,

tales elementos si pueden ser considerados como indicio
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complementarios dentro de una valoracion integral de la prueba.

Asimismo, con el recurso de revocatoria y apelacion, la parte

accionante aporto:

1. Certificacion de copia de cierres de caja y de pagos con datdafono
correspondientes a diciembre de 2024, y enero febrero, marzo, abril
y mayo de 2025. (visible a folio 138 a 149 del expediente principal)
2. Facturas emitidas por Distribuidora La Florida, S.A del ano 2025,
yla renovacion del Permiso Sanitario de Funcionamiento para el ano
2025. (visible a folio 151 a 157 del expediente principal)

3. Acta notarial para validar la firma digital contenida en el contrato
de Datdfono con BAC Credomatic. (visible a folio 159 a 1684 del
expediente principal)

4. Contrato de arrendamiento, de fecha agosto de 2021. (visible a folio
26 a 27 del legajo de apelacion)

5. Certificacion notarial de declaracion jurada de modificacion del
registro unico tributario, del © de febrero de 2026 (visible a folio 29 a
31 del legajo de apelacion)

6. Certificacidon notarial (visible a folio 33 a 51 del legajo digital de
apelacién) de: permiso sanitario de octubre de 2021, 2022, 2024 vy
2025; patente de restaurante del ano 20217, certificado de licencia de
licores del 2021, licencia de comunicacion publica de obra musicales,
del 2022; permiso sanitario del ano 2025.

7. Certificacion notarial de documento denominado Informe de
Inspeccidon de la CCSS, fecha 2021. (visible a folio 53 a 59 del legajo
digital de apelacion)

8. Certificacion notarial de reporte de planillas, del ano 2022,

2024,2025 y 2026 (visible a folio 80 a 77 del legagjo digital d
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apelacion)

9. Certificacion notarial de facturas electronicas emitidas por la
Asociacion de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, del
2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 (visible a folio 79 a 90 del legagjo
digital de apelacion)

10. Certificacion notarial de facturas electronicas emitidas por
Distribuidora La Florida, de los anos 2021, 2022, 2023, 2024,
2025 (visible a folio 92 a 151 del legajo digital de apelacion)

11. Certificacion notarial de acta notarial con fecha 5 de marzo de
2026, de busqueda en la red social Instagram, senala que la primera
publicacion realizada es del 2021 segun el perfil consultado. (visible
a folio 153 a 157 dellegajo digital de apelacion)

12. Certificacion notarial de acta notarial con fecha 9 de marzo de
2026, de busqueda en la pagina web www.dailymotion.com, en
donde constan videos de programas de Teletica en donde se hace
mencion del restaurante, con fechas que van desde el 2022. (visible
a folio 159 a 160 del expediente digital de apelacion)

13. Documento denominado "Plan de Confinamiento de ruido para
Restaurante-Bar La Excusa", de fecha 3 de octubre de 2022. (visible

a folio 163 a 1687 del expediente digital de apelacion

Con la prueba aportada, se comprueba la existencia, permanencia y
continuidad del signo en el mercado. Estos elementos permiten
vincular el signo con wuna actividad econdmica organizada,

permanente y operativa.
De las facturas electronicas emitidas por Distribuidora La Florida,

correspondientes a los anos 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025,

visibles a folios 92 a 151, resultan especialmente relevantes, porqu
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evidencian una relacion comercial sostenida en el tiempo y vinculada

con el giro propio del establecimiento.

De igual forma, la certificacion notarial de acta notarial de fecha 5 de
marzo de 2026, relativa a la busqueda en la red social Instagram,
constituye un indicio relevante sobre la presencia publica del signo en
redes sociales desde ese ano. Tambien la certificacion notarial de acta
de fecha 9 de marzo de 2026, relativa a la busqueda en la pdagina
web Dailymotion, donde constan videos de programas de Teletica en
los que se hace mencion del restaurante en fechas que van desde el
ano 2022, permite reforzar la proyeccion publica del signo y su

identificacion frente a terceros.

Frente a esa prueba, el titular del nombre comercial aporto Lo

siguiente:

1. Contrato de arrendamiento de local, de fecha 12 de septiembre de
2023. (visible a folio 83 a 85 del expediente principal)

2.Contrato de arrendamiento de local, de fecha Ol de octubre de
2024. (visible a folio 86 a 91 del expediente principal)

3. Certificacion de Licencia Comercial, expendido por la Municipalidad
de San Joseé, de fecha 14 de marzo de 2024. (visible a folio 92 del
expediente principal)

4. Certificacion de licores expendido por la Municipalidad de San
José, de fecha 14 de marzo de 2024. (visible a folio 93 del expediente
principal)

5. Permiso sanitario de funcionamiento otorgado por el Ministerio de
Salus, en fecha 27 de febrero de 2025. (visible a folio 94 del

expediente principal)
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6. Facturas electronicas de fecha 2025. (visibles a folio 95 y 96 del

expediente principal)

7. Contrato de uso de aplicacion UBER EATS. (visible a folio 97 a
104 del expediente principal)

8. Cuotas de seguro social de la CCSS, de fecha agosto de 2025.
(visible a folio 105 y 106 del expediente principal).

9. Certificado DIGEPYME, del Ministerio de Economia, Industria y
Comercio, de fecha 22 de agosto de 2025. (visible a folio 107 del

expediente principal)

Esta prueba permite acreditar actividad comercial por parte del titular
del nombre comercial; sin embargo, no resulta suficiente para
desvirtuar la anterioridad demostrada por la accionante, pues se
refiere a fechas posteriores al inicio del uso acreditado por esta desde

el ano 2021.

Al valorar el elenco probatorio tanto del apelante como del titular del
nombre comercial previamente inscrito, se recurre en manera

supletoria al articulo 41.5 del Codigo Procesal Civil que establece:

[...]

41.5 Apreciacion de la pruebad. Las pruebas se apreciaran en
su totalidad, conforme a criterios de logica, experiencia,
ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal

gue expresamente disponga una regla de apreciacion diversa.

[...]

Asi las cosas, valorada la prueba conforme a las reglas de la sana

critica, este Tribunal concluye que la parte apelante si logro acredita
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un uso anterior, real, publico, efectivo y continuo del signo

LA EXCUSA

actividad comercial vinculada con restaurante/bar, con anterioridad a

, utilizado como marca de servicios para identificar una

la inscripcion del nombre comercial cuestionado. Determinandose
que efectivamente ha existido una explotacion comercial sostenida en
el tiempo, con respaldo en permisos administrativos, licencias
municipales y sanitarias, facturacion, relaciones comerciales,
documentacion laboral, presencia en redes sociales y menciones en

medios de comunicacion.

En consecuencia, al haberse acreditado que la parte apelante
'
utilizaba de buena fe el signo I'A EXCUSA desde fecha anterior y que
ademds promovio la solicitud de registro correspondiente, resulta
juridicamente procedente reconocerle un mejor derecho frente al
nombre comercial inscrito posteriormente, siempre que del cotejo de
los signos y de la relacion entre los servicios o actividades
involucradas se determine la existencia de riesgo de confusion o
asociacion. Por ello, corresponde continuar con el analisis
comparativo de los signos enfrentados y de la eventual afectacion que
la coexistencia registral del nombre comercial impugnado pueda

generar respecto del signo anteriormente usado por la accionante.

D) DEL COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. Determinado que

LAEXCUSA

utilizado como marca de servicios para identificar una actividad

la parte apelante acreditd el uso anterior del signo

comercial vinculada con restaurante/bar, corresponde ahora analiz
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si dicho signo resulta confundible o asociable con el nombre comercial

inscrito , registro numero 407319, cuya nulidad se

pretende.

El cotejo debe realizarse atendiendo a la impresion de conjunto que
producen los sighos enfrentados, debe valorarse el aspecto grafico,
fonetico e ideologico de estos, asi como la relacion existente entre los
servicios, actividades o giro comercial que identifican, pues el riesgo
de confusion no surge unicamente de la semejanza entre las
denominaciones, sino tambien de la conexion competitiva existente

entre ellas.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

Clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a
restaurante. Ubicado en San José, Central, Merced, calle 20, Avenida

5, local esquinero, Restaurante La Excusa.

SIGNO ANTERIOR
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TRIBUNAL REQISTRAL
Xd
LA EXCUSA

Clase 35 internacional: Gestion de negocio comercial dedicado a Bar

y Restaurante.

A nivel grdfico, se estd en presencia de signos distintivos de
naturaleza mixta. El signo anterior invocado por la parte apelante se
encuentra conformado por la expresion “LA EXCUSA”, y sobre la letra
“X” se incluye la figura de una especie de flor. Por su parte, el nombre
comercial inscrito cuya nulidad se solicita estd constituido por la
expresion “RESTAURANTE LA EXCUSA” y la frase “CALLE 20,
AVENIDA 5", en su parte figurativa se aprecia un circulo de fondo,
delimitado por un borde circular. En el centro del diseno destaca la

representacion estilizada de un tenedor y un cuchillo cruzados.

Este Tribunal estima que ambos signos comparten integramente la
expresion “LA EXCUSA", que constituye el elemento distintivo central

y dominante dentro de los conjuntos confrontados.

La adicion del termino RESTAURANTE en el nombre comercial
inscrito no resulta suficiente para diferenciarlo del signo usado
anteriormente por la parte apelante, por cuanto se trata de una
palabra gque describe directamente la actividad econdmica o giro
comercial del establecimiento. Aunado a lo anterior, la frase “CALLE
20, AVENIDA 5” al tratarse de una especia de direccion no le asigna
distintividad al signo, pues sigue destacdndose el nombre “LA
EXCUSA” en especial si se considera que el recuerdo que guarda un

consumidor de un signo distintivo suele ser vago, por lo que es p
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probable que un consumidor memorice una direccion como parte del
nombre comercial, sobre todo en un pais como Costa Rica donde este
tipo de direcciones son poco utilizadas, por cuanto se suelen usar
puntos de referencias, aspecto cultural que dificulta aun mds que una
persona preste atencion y retenga esa frase como parte del nombre

comercial.

Desde el punto de vista fonetico, la semejanza tambien resulta
evidente. El consumidor, al referirse al establecimiento o al signo
distintivo, tendera a identificarlo y recordarlo por la expresion LA
EXCUSA, que se reproduce de manera identica en ambos signos. La
presencia del término RESTAURANTE no elimina esa coincidencia

sonora, al ser descriptivo del giro comercial.

En el plano ideologico, ambos signos transmiten la misma idea o
concepto, derivado de la expresion LA EXCUSA, entendida como una
justificacion, motivo o pretexto. Esa coincidencia conceptual refuerza
el riesgo de asociacion, porque el consumidor podria percibir que se

trata de un mismo origen empresarial.

Ahora bien, debe tambien debe considerarse la relacion existente

entre las actividades econdmicas involucradas. La parte apelante
X

acreditd el uso anterior del signo I'A EX[:USA para identificar una

actividad comercial vinculada con restaurante/bar, mientras que el

nombre comercial inscrito identifica un establecimiento

relacionado con servicios de restaurante. En consecuencia, se tra
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de signos que confluyen en un mismo sector comercial y se dirigen a

un Mmismo publico consumidor.

Esa coincidencia en el giro comercial incrementa el riesgo de
confusion, pues el consumidor medio podria creer gque ambos
establecimientos pertenecen al mismo empresario, que existe una
autorizacion, vinculacion econdomica o relacion comercial vy

empresarial entre ellos.

Debe tenerse presente que el riesgo de confusion no exige la
demostracion de una confusion efectiva ya producida en el mercado.
Basta con que, atendiendo a la semejanza de los signos y a la relacion
entre las actividades identificadas, exista una posibilidad razonable de
que el consumidor atribuya Llos servicios a un mismo origen
empresarial o a empresas vinculadas. En este caso, la reproduccion
integra del elemento distintivo LA EXCUSA dentro del nombre

comercial inscrito genera precisamente ese riesgo.

En consecuencia, valorado el cotejo en conjunto con la prueba de uso

anterior ya analizada, se concluye que el nombre comercial

, registro 407319, resulta susceptible de causar confusion o riesgo de
'

asociacion con el signo I'A EXCUSA , usado previamente por la parte

apelante. Por ello, el registro cuestionado contraviene el regimen de

proteccion de derechos de terceros y la prohibicidon de inscripcion de

nombres comerciales susceptibles de generar confusion en los

medios comerciales o en el publico consumidor.
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Asi las cosas, al haberse acreditado el uso anterior del signo del

apelante y la existencia de riesgo de confusion o asociacion con el
nombre comercial inscrito posteriormente, lo procedente es acoger los
agravios expuestos por el apelante, revocar lo resuelto por el Registro
de la Propiedad Intelectual y declarar con lugar la solicitud de nulidad

promovida contra el nombre comercial registro 407319.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas este Tribunal declara con lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el abogado Andrées Corrales Guzmadn, en su condicion
de apoderado especial de la sefora Melany Ramirez Alfaro, en contra

de la resolucion venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso
de apelacion planteado por el abogado Andres Corrales Guzmdn, en su
condicion de apoderado especial de la senora Melany Ramirez Alfaro, en
contra la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 0O8:57:19 horas del 18 de diciembre de 2025, la que en
este acto se revoca; se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada,
de conformidad con lo establecido en los articulos 8 incisos ¢c) y k) y 65
de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 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
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