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

con cincuenta y un minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, abogada, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la 

empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-58770, sociedad organizada y existente bajo 

las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, La Uruca, de la Fábrica de Calzado Adoc, 

100 metros al Este, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 09:00:33 horas del 23 de setiembre de 2020. 

 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez 

 

                           CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A.  El 18 de junio de 2020 la licenciada 

Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa 

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó 

la inscripción del signo  como marca de servicios para proteger y distinguir, 

en clase 35 de la nomenclatura internacional, “comercialización de abarrotes mediante una 

plataforma en Internet, para su posterior entrega a domicilio”, lista de servicios que quedó 

tal y como se cita, de conformidad con la modificación realizada mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2020, como rola a folio 8 del 

expediente principal. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:00:33 horas 

del 23 de setiembre de 2020, deniega la inscripción de la solicitud presentada, por considerar 

que el signo solicitado resulta inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el 

artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, e inadmisible por 

razones extrínsecas porque provoca confusión con el nombre comercial registrado, según el 

artículo 8 inciso d) de la misma norma. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial la licenciada Giselle 

Reuben Hatounian, en representación de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS 

AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló y expresó como agravios:  
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1.- Que la marca solicitada  visualmente se distingue en particular por el 

diseño de una casa y un carrito de compras que simula que avanza a alta velocidad. En 

cambio, el nombre comercial citado es una palabra MICASA. 

2.- Que a nivel auditivo hay diferencias suficientes que distinguen el signo solicitado del 

signo inscrito, por lo que no se puede asegurar que sean similares. La marca solicitada se 

pronuncia “en su casa” mientras que el nombre comercial se pronuncia “mi casa”, de ninguna 

manera existe similitud auditiva suficiente para imposibilitar el registro del signo solicitado.  

3.- Que no existe una similitud ideológica, el signo solicitado  hace referencia 

a servicios que son adquiridos desde su propia casa, mientras que el nombre comercial 

registrado es una sola palabra que no tiene significado en idioma castellano. 

B.- En el presente caso, es importante indicar, que en lo que respecta al análisis intrínseco 

que hizo del signo solicitado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución 

impugnada, estima este Tribunal, que no es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos, únicamente, el inciso g) de la normativa citada, ello, 

por las razones que se expondrán más adelante.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en 

el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa 

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, el siguiente signo:    

1.- Nombre comercial “MICASA” registro 203743, presentado para registro el 9 de octubre 

de 2007, e inscrito el 17 de setiembre de 2010, protege, “un establecimiento mercantil 

dedicado a la comercialización de productos de consumo masivo (entre ellos productos de 
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limpieza, comestibles y del hogar). Ubicado em San José, Hatillo Centro, costado sur de la 

Iglesia Sagrado Corazón. (folios 4 a 5 del expediente principal). 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el 

signo   , en clase 35 de la nomenclatura internacional. Para ello, lo que interesa 

es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. 

En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas 

contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han 

de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.  

 

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de 

inscripción del signo propuesto, valora si este cumple la función de marca, es decir, si posee 

la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma 

naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito 

impide el registro, de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el 

registrador está en la obligación de examinar de acuerdo, a la normativa que regula la materia, 

si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los  
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mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho 

exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.  

En primer lugar, en el presente caso, analizando el signo cuyo registro se solicita, considera 

este Tribunal que lleva razón el Registro de Propiedad Intelectual en denegar su inscripción 

por razones intrínsecas, pero en el caso concreto es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no así el inciso c) de la norma citada, ello, porque 

la parte denominativa del signo propuesto no es la forma usual de llamar a los servicios a 

proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, comercialización de abarrotes 

mediante una plataforma en Internet, para posterior entrega a domicilio. 

Así las cosas, este Órgano de alzada, procede al análisis desde el punto de vista intrínseco 

únicamente con el contenido del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, esto porque el signo propuesto se conforma de manera clara de una frase 

compuesta de tres palabras “en su casa” que refiere a una expresión genérica o de uso común 

o habitual en el argot comercial, posee un significado claro, y de esta manera lo percibirá el 

consumidor, dado que es un término transparente en su concepto, y muy conocido en el 

comercio costarricense, y el diseño de una casa y dentro de ésta un carrito de supermercado, 

requiere de poco esfuerzo mental, esto porque el signo y sus componentes comunican al 

consumidor que los  productos (abarrotes) que compre llegan a su casa, ello, porque 

precisamente los servicios que intenta proteger el distintivo marcario es la comercialización 

de abarrotes a través de una plataforma en internet para entrega a domicilio.  

De lo anterior, se evidencia que la expresión “en su casa” es de connotación genérica o usanza 

común con respecto a los servicios propuestos, que según las disposiciones contempladas por 

nuestra legislación no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle 

a los signos propuestos la aptitud distintiva necesaria, por ende, no pueden ser apropiables 

por parte de un tercero, tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás comerciantes 
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quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas. Situación que 

conlleva a que el signo carezca de aptitud distintiva, por lo que procede la aplicación del 

numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

El artículo 28 del precitado cuerpo normativo, sobre el tema de elementos genéricos dispone: 

“… Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta 

u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los 

elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.  Obsérvese 

que del numeral citado claramente se extrae, que la protección de un signo no se extiende a 

elementos genéricos o de uso común o necesarios en el comercio. Por lo que el signo 

solicitado se torna carente de aptitud distintiva, por ende, es inadmisible por razones 

intrínsecas para obtener la protección registral, ello, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

En segundo lugar, con respecto a la inadmisibilidad contenida por derechos de terceros 

contenidos en el numeral 8 inciso d) de la ley de marcas citada, que dispone: “…Marcas 

inadmisibles por derecho de tercero. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando 

ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: …d) Si el uso del 

signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o 

emblema usado en el país por un tercero”. De ahí, que estima este Tribunal que lleva razón 

el Registro en lo resuelto en la resolución recurrida, ello, porque el componente denominativo 

EN SU CASA y MICASA, coinciden en la palabra CASA, que puede llevar desde la óptica 

visual a confundir al consumidor, si bien el signo solicitado se acompaña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de un diseño de una casa y de un carrito de supermercado, no es suficiente para impedir dicho 

riesgo de confusión. 

Desde el punto de vista auditivo los signos poseen una fonética semejante, pues al tener en 

común el término casa, hace posible que tengan una sonoridad sumamente parecida al oído 
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del consumidor, por lo que puede incurrir en un riesgo de confusión, así como de asociación 

empresarial 

En el campo ideológico evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, en el sentido 

que el consumidor entiende que los productos llegan o son puestos en la puerta de su casa, 

esto precisamente, porque el signo a registrar pretende la protección del servicio de 

comercialización de abarrotes mediante una plataforma en Internet, para posterior entrega a 

domicilio, y el signo registrado protege un establecimiento dedicado a la comercialización 

masiva de productos de consumo masivo (entre ellos productos de limpieza, comestibles y 

del hogar), por lo que la actividad comercial del signo solicitado se encuentra relacionado 

con el giro comercial a que se dedica el signo inscrito, por lo que el consumidor puede asumir 

que devienen del mismo origen empresarial. 

Lo expuesto, evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error, confusión u 

asociación empresarial con respecto al distintivo marcario inscrito sería inevitable. Por lo que 

estima este Tribunal, que el signo registrado no es susceptible de registro, de conformidad 

con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

Respecto al agravio que expone la empresa apelante, sobre que el signo solicitado 

visualmente se distingue del signo inscrito, en particular por el diseño de una casa y un 

carrito, es importante indicar que, a pesar, que la marca propuesta se acompaña de tales 

elementos, el término “en su casa” lleva a confusión al consumidor medio, dado que este 

puede pensar que es una variación del signo inscrito, propiedad de la empresa CENTRAL 

AMERICAN BRANDS INC. 

En cuanto al agravio que plantea la recurrente, referente a que a nivel auditivo hay diferencias 

suficientes que distinguen el signo solicitado del signo inscrito, no lleva razón, pues los 

signos “en su casa” (solicitada), y en “mi casa” (inscrita), al tener en común el término “casa”, 
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estos al ser vocalizados por el consumidor guardan una sonoridad sumamente parecida, lo 

que induce a este a confusión, porque comparten una misma dicción.  

Por otra parte, respecto al agravio que señala la apelante, que no existe similitud ideológica, 

el signo solicitado hace referencia a servicios que son adquiridos desde su propia casa, 

mientras que el nombre comercial registrado es una sola palabra que no tiene significado en 

idioma castellano. Al respecto, es necesario señalar al recurrente que, en el presente caso, no 

se puede obviar que las expresiones “en su casa” y, “micasa” evocan una misma idea o 

concepto en la mente del consumidor, por lo que este relacionaría la actividad comercial de 

uno y otro signo, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. 

Es importante recordar al apelante, que para que proceda la inscripción de un signo este debe 

tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, sea, que no 

presente similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un riesgo de 

confusión al consumidor, sea, esta de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que, de 

incurrir en alguna de estas similitudes compete a la Administración Registral, proceder con 

su rechazo, en protección del titular del signo inscrito. 

Por los argumentos, y citas normativas este Tribunal considera que el signo propuesto no es 

susceptible de registro por razones intrínsecas y extrínsecas, por lo que es procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en 

su condición de apoderada especial de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS 

AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada a las 

09:00:33 horas del 23 de setiembre de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la 

solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 35 de la 

nomenclatura internacional. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas 

normativas expuestas, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por 

la representación de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA., contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se 

confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca solicitada, en clase 35 de la 

nomenclatura internacional. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar 

el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su 

condición de apoderada especial de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS 

AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA., en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:33 horas del 23 de setiembre de 2020, la que 

en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios 

, en clase 35 de la nomenclatura internacional. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo 

de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en 

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen 

para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
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