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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0485-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO  

 

GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2019-10073) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0060-2021 

 

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

con diecisiete minutos del cinco de febrero del dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Fabiola Sáenz Quesada, 

abogada, portadora de la cédula de identidad número: 109530774, vecina de San José Escazú, 

en su condición de apoderada especial de la empresa GENOMMALAB INTERNACIONAL 

S.A.B. DE C.V, sociedad organizada y existente según las leyes de México, domiciliada en 

Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Colonia Santa Fe, C.P 01210, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, a las 11:28:14 del 19 de agosto del 2020. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora; y  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Ana Catalina Monge 

Rodríguez, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 108120604, como 

apoderada especial de la empresa LABORATORIOS TERAMED S.A. DE C.V., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en San Salvador, Ave, 

Lametepec y C. Chaparrastique N°6, Urb. Industrial Sta Elena, Antigua Cuscatlán, La 

Libertad; presentó el 01 de noviembre del 2019, solicitud de inscripción de la marca de 

fábrica y comercio en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y 

distinguir: preparaciones farmacéuticas de uso humano. Con el siguiente diseño: 

 

 

Una vez publicado el edicto de ley la señora Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de 

apoderada especial de GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V, presentó 

oposición de registro, indicando que su mandante es titular de la marca de fábrica y comercio 

“QG5”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: productos 

farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; 

material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 

animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

 

En resolución dictada a las 11:28:14 del 19 de agosto del 2020, el Registro de la Propiedad 

Intelectual denegó la oposición planteada por la representante de GENOMMALAB 

INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V, por considerar que entre los signos en conflicto existen 

diferencias que permiten su coexistencia registral. 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Fabiola Sáenz Quesada, en 

su condición de apoderada especial de la compañía GENOMMALAB INTERNACIONAL 

S.A.B. DE C.V, mediante escrito del 02 de septiembre del 2020, apeló la resolución indicada 

señalando en sus agravios lo siguiente: 1. Que la marca "GS" en clase internacional 05 carece 

del del requisito esencial de distintividad, ya que es una copia casi idéntica de la marca 

previamente registrada por su representada, "QG5". 2. Que la semejanza entre los signos 

ocasionaría que el consumidor asuma que "GS" es una extensión de la marca previamente 

registrada, con su consecuente riesgo de asociación empresarial. 3. Que el registro de la 

marca "GS" violenta el artículo 8 incisos a y b de la ley 7978, por carecer de aptitud marcaria. 

4. Que, si bien estamos frente a una marca mixta con una denominativa, resulta evidente que 

la marca solicitada a pesar de su diseño no presenta una variación de estilo en sus elementos 

denominativos. Fonéticamente poseen una musicalidad muy estrecha, en virtud del número 

de letras que las componen, así como el orden de estas. 5. Que los productos que intenta 

proteger el signo solicitado, los engloba el signo previamente inscrito de su representada. El 

signo solicitado intenta ser registrado en clase 05, una clase que reclama un cuidado especial 

siendo que está de por medio la salud pública. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “QG5”, bajo el 

registro: 205292, a nombre de GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V, para 

proteger y distinguir en clase 05 internacional: productos farmacéuticos y veterinarios; 

productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, 

alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e 

improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, 

herbicidas. Inscrita desde el 19 de noviembre del 2010, y vigente hasta el 19 de noviembre 

del 2030. 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal 

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

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente 

resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio “QG5”, bajo el 

registro: 205292, a nombre de GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V, 

visible a folio 46 del expediente principal. 

 

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 DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la 

normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a 

otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de 

confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 

  

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello 

afecte algún derecho de terceros. Al efecto tal artículo indica: 

 

Artículo 8: “Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, 

entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite 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 confusión al público 

consumidor…”. 
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La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que 

distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que 

se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al 

empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. 

 

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 

inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que, en cuanto a las 

semejanzas entre signos distintivos indica; que se deben examinar las similitudes gráficas, 

fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a 

las similitudes que a las diferencias entre ellos.  Estas semejanzas determinan el riesgo de 

confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un 

signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. 

 

Asimismo, recurriendo a la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-

IP-2018, Quito, del 30 de abril del 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

indicó que “…El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, 

pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y 

asociación…”. 

 

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como 

herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorar desde la óptica 

gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los signos como de los 

productos o servicios de que se trate.  Este cotejo puede generar que efectivamente se 

demuestre un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los signos inscritos, 

situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos 

adquiridos por terceros.  

 

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior ha dictaminado que “…el 
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cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles 

[…]. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión 

visual […].  Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la 

pronunciación de las palabras […] la confusión visual es causada por la identidad o similitud 

de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la 

marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no…” (Tribunal Registral Administrativo, 

resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005). 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido 

conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una 

misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir 

a uno de otro.  

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:  

 

SIGNO PROPUESTO SIGNO INSCRITO 

 

 

QG5 

Clase 05: preparaciones farmacéuticas de 

uso humano. 

Clase 05: productos farmacéuticos y 

veterinarios; productos higiénicos y 

sanitarios para uso médico; sustancias 

dietéticas para uso médico, alimentos para 

bebés; emplastos, material para apósitos; 

material para empastes e improntas 

dentales; desinfectantes; productos para 

eliminar animales dañinos; fungicidas, 

herbicidas 
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Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera al igual que 

el Registro de la Propiedad Intelectual, que los signos pueden coexistir. Nótese que desde el punto 

de vista gráfico el signo solicitado es una marca mixta, compuesta por la denominación "GS", 

mientras que el signo opuesto es una marca denominativa “QG5”, sin especial grafía o diseño; 

ambas coinciden en la letra "G" pero esta tiene una posición diferente en cada denominación, por lo 

que a nivel visual no se genera riesgo de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista 

fonético al estar formado el signo propuesto solo por letras, mientras el inscrito contiene letras y el 

número 5, su pronunciación también resulta disímil. En cuanto al cotejo ideológico, los signos 

analizados no poseen significado particular, y tampoco evocan concepto alguno al consumidor.  

 

De esta manera y en base al cotejo realizado, se concluye que los signos son diferentes y tienen la 

posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los 

usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario 

realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin 

error alguno dentro del tráfico mercantil. 

 

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga  

distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que no existe 

probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los servicios que 

identifica el distintivo solicitado con los productos que identifica el  signo inscrito; de ahí, que este 

Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida 

en alzada.  

 

En cuanto a los agravios, se debe indicar que no lleva razón la opositora en sus alegatos. Conforme 

el cotejo realizado, se desprende que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, pudiendo 

coexistir los signos en el mercado. El signo solicitado cuenta con elementos adicionales que en su 

conjunto generan la capacidad para individualizarse y diferenciarse de la marca registrada.   
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Asimismo, en cuanto al alegato respecto a la similitud de productos, tal y como quedó indicado, al 

poseer la solicitada aptitud distintiva, se desvanece el riesgo de confusión y asociación empresarial 

para el consumidor. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, 

citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora 

Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la compañía GENOMMALAB 

INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este 

acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada 

especial de la compañía GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:28:14 del 19 de 

agosto del 2020, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por 

agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

Marca en trámite de inscripción 

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros 

TNR: 00.41.26 

 

Marcas inadmisibles por derecho de terceros 

TE: Marcas en trámite de inscripción 

TG: Marcas inadmisibles 

TNR:00.41.33 

 

Marcas y signos distintivos 

TE: Marcas inadmisibles 

TR: Protección de la propiedad intelectual registro de marcas y otros signos distintivos 

TNR: 00.41.55 
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