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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0480-TRA-PI 

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ ” 

ALIMENTOS DELIBON S. R. L., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPED. DE ORIGEN 2018-01633) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N°. 0026-2019 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas 

con cincuenta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, 

mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1139-0272, en representación 

de la empresa ALIMENTOS DELIBON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-725248, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:40 horas del 

14 de setiembre de 2018. 

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 

 

 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

16 de enero de 2019 
VOTO N°0026-2019 

Página 2 de 8 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de febrero de 

2018, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina; en la representación indicada, solicitó 

el registro de la marca “DELI BON EL GUSTO NUTRITIVO (diseño)”, en clases 29, 30 y 

35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir en clase 29: Lácteos y 

embutidos; en clase 30: Repostería y en clase 35: Servicios de comercialización de productos 

cárnicos y lácteos. Con el siguiente diseño: 

 

 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial resolvió rechazar el registro de “DELI BON EL GUSTO NUTRITIVO (diseño)” 

por considerar que está formada únicamente por palabras descriptivas de los productos que 

pretende proteger; toda vez que “DELI” alude a “delicioso” y “BON” a bueno, generando la 

idea de que se trata de alimentos nutritivos y de sabor delicioso, por lo que carece de la 

distintividad necesaria para su registro. Además, porque afecta derechos de terceros, tal como 

se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada “deli BOOM (diseño)”, respecto 

de la cual es muy similar y busca proteger productos y servicios de la misma naturaleza, 

utiliza los mismos canales de distribución y van destinadas al mismo tipo de consumidor, por 

lo cual se podría provocar confusión en el consumidor. Dado lo anterior el signo propuesto 

incurre en las causales de inadmisibilidad establecidas en los incisos d) y g) del artículo 7, 

así como los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  
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Respecto de lo resuelto la licenciada Miranda Urbina alega que el registrador de forma 

arbitraria infiere un significado que no corresponde al vocablo BON, ya que éste es de 

fantasía, sin significado alguno en el idioma español por lo que no puede inducir a error al 

consumidor y ni hacer referencia a ninguna cualidad, calidad, cantidad, ni características de 

los productos protegidos. Con esta interpretación subjetiva se arriba a una definición que no 

es real, dejando en indefensión a su representada en cuanto a la posibilidad de registro de su 

marca. Respecto de las causales extrínsecas, afirma la recurrente que existen suficientes 

elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, entre ellos: la 

denominación, los productos protegidos, el logo y la fonética. Agrega que al realizar el cotejo 

marcario los signos son totalmente diferentes en su parte fonética y gráfica, así como en sus 

diseños. Además, protegen productos totalmente diferenciables y se encuentran registradas 

en clases diferentes, por lo cual resultan distintas también a nivel ideológico. Afirma que su 

marca no reproduce, ni copia, ni imita, ni es similar a la registrada, ya que la única parte que 

comparten es DELI, la cual no es la parte predominantemente diferenciadora de las marcas, 

menos si a ambos registros marcarios les adicionamos los logos con los cuales cuenta cada 

uno y permiten diferenciar un signo del otro. Por ello, existe un grave error por parte del 

Registro al equiparar dos marcas similares encontrándose estas protegiendo productos 

diferentes con lo cual violenta el Principio de especialidad, cuya consecuencia más 

significativa es que distintos titulares pueden registrar marcas que cuenten con elementos 

similares entre sí pero que protejan productos o servicios diferentes y como sucede en este 

caso se trata de actividades comerciales diferentes y van dirigidos a un público consumidor 

y que se comercializan en canales distribución también muy distintos. 

 

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 
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CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal 

carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:  

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca 

 bajo el registro 242437 a nombre de TIENDA INTERNACIONAL DE 

PRODUCTOS SENSACIONALES, S.A., vigente desde el 27 de marzo de 2015 y hasta el 

27 de marzo de 2025 para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del 

café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, helados comestibles, azúcar, miel, 

palomitas de maíz, almendras garapiñadas, galletas, nueces recubiertas (confitería), 

productos de panadería, confitería, pastelería, chocolates y postres, polvos de  hornear, sal, 

salsas (condimentos), especias, hielo, sándwiches, hamburguesas, perros calientes. Y en 

clase 43: servicios de restaurante, bar, banquetes, catering y servicios de restaurante de 

comida para llevar (folio 65 del expediente principal)  

 

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos 

con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.  

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e 

individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado. 

Por ello, la distintividad es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda 

vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos 

productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.  

 

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las 

condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una 

eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 
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Distintivos (en adelante Ley de Marcas).  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente 

entre la marca y el producto que se pretende proteger, relativos a situaciones que impidan 

su registro, respecto de otros similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el 

mercado.  Estas causales de irregistrabilidad se encuentran contenidas en el artículo 7 de la 

Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso: 

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

(...) 

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...) 

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica...” 

 

Por ello, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del 

producto o servicio al cual se aplica. Y; entre otros casos, cuando califique, describa o refiera 

en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.  

 

Por otra parte, las objeciones a la inscripción por motivos extrínsecos refieren a la 

posibilidad de que el consumidor establezca una relación entre signos de diferentes 

titulares, por ser éstos idénticos o similares, y que por ello pueda generar un riesgo de 

confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su 

inciso a): si es idéntico o similar a otro ya registrado por un tercero o en trámite de registro 

y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan 
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causar confusión al público consumidor. Así como su inciso b): cuando dichos productos o 

servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo 

inscrito con anterioridad. 

 

En aplicación de lo anterior, el signo solicitado no cumple con las condiciones intrínsecas 

necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo respecto de lo que con él se pretende 

proteger, ya que al estar compuesto su denominativo por las palabras “DELI BON EL 

GUSTO NUTRITIVO” evidentemente hará que al verlo el consumidor de inmediato lo 

asocie con productos deliciosos, buenos y nutritivos y de servicios relativos a éstos. 

 

Por ello resulta descriptivo y no contiene ningún elemento que identifique e individualice 

estos productos y servicios de otros de similar naturaleza. Es decir, no tiene algún elemento 

que le transmita esa distintividad, necesaria para adquirir la protección registral, ya que el 

diseño agregado; constituido por una especie de ramo de hojas, tampoco suple esa falta de 

distintividad. 

 

Adicionalmente, al examinar la marca que se pretende inscribir “DELI BON El gusto 

nutritivo” respecto de la inscrita “deli BOOM”, se advierte que también debe denegarse su 

registro por razones extrínsecas, porque sí existe similitud a nivel gráfico, fonético e 

ideológico. Advierte este Tribunal que el término denominativo del signo propuesto contiene 

la frase “el gusto nutritivo” que es totalmente descriptiva de cualidades que eventualmente 

puede tener su objeto de protección. Y además, los vocablos “deli” y “bon” que son casi 

idénticos al signo anterior, por ello se observan y pronuncian en forma muy similar y refieren 

a la misma idea.  

 

Respecto de la posibilidad de aplicar el principio de especialidad en el caso bajo análisis, es 

claro que ambas marcas se refieren a productos de la misma naturaleza, resultando evidente 

la relación entre la repostería, productos lácteos, embutidos y la comercialización de 
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productos cárnicos y lácteos que se pretende proteger con el signo solicitado y productos 

tales como: harinas y preparaciones a base de cereales, pan, galletas, productos de 

panadería, confitería, pastelería, postres, chocolates, helados, sándwiches, hamburguesas, 

perros calientes, así como los  servicios de restaurante, bar, banquetes, catering y servicios 

de restaurante de comida para llevar que ya protege el inscrito. Lo cual refuerza la idea de 

que indudablemente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de 

considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y; en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 25 de la Ley de Marcas debe protegerse la inscrita previamente, con el fin de evitar 

un daño económico y comercial a su titular y a su vez impedir un aprovechamiento injusto 

por parte del solicitante.  

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en 

representación de la empresa ALIMENTOS DELIBON SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 13:53:40 horas del 14 de setiembre de 2018, la cual se 

confirma. 

 

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, de los hechos probados,  citas de derecho 

invocadas, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 
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licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en representación de la empresa 

ALIMENTOS DELIBON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:40 horas 

del 14 de setiembre de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo 

“ ” que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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