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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0484-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA 

DEL SIGNO 

SARA IMPERIUM S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-8329) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0006-2021 

 

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

cinco minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Pablo Enrique Guier Acostado, cédula de 

identidad 1-0758-0405, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la 

compañía SARA IMPERIUM S.A., cédula jurídica 3-101-730996, domiciliada en San José, 

San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, en la intersección de la calle treinta y siete 

con la avenida ocho, oficinas del bufete Doninelli & Doninelli, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:42:21 horas del 13 de noviembre 

de 2017. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 25 de agosto de 2017, el abogado 

Guier Acosta, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de 

inscripción como marca de servicios del signo 
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en clase 44 internacional, para distinguir: “Servicios hospitalarios y de atención médica en 

general, en sus diferentes modalidades y especialidades; así como servicios de radiología, 

farmacia, laboratorio clínico y cirugía de todo tipo.” 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo pedido por derechos de terceros, según el 

artículo 8 inciso d) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley 

de Marcas). 

 

El apoderado de SARA IMPERIUM S.A. apeló lo resuelto, y como agravios expuso: 

1. Su representada solicitó acción de nulidad contra el nombre comercial "GRAN 

MALL JERUSALEM", que se tramita bajo el expediente 2013-008451 contra el 

registro 232985, por lo que, solicita se deje en suspenso el presente recurso hasta la 

finalización de esa acción. 

2. No lleva razón el Registro al determinar que hay riesgo de asociación y confusión 

para los consumidores, siendo que los giros comerciales, mercado, consumidores y 

canales de distribución son muy diferentes, teniendo el signo suficiente aptitud para 

merecer protección registral. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos: 

 

➢ Nombre comercial “GRAN MALL JERUSALEM”, registro 232985, para 

distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a ropa, perfumería, zapatos, 

artículos del hogar, electrodomésticos, electrónica, muebles, adornos, juguetes, línea 
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blanca, televisores, cosméticos, bisutería, joyas, farmacia. Ubicado en San José, 

avenida 4, entre calles 4 y 6.  Propiedad de ABDELRAHMAN S.A., inscrito desde 

el 10 de enero de 2014 (folio 5 del legajo digital de apelación). 

➢ Nombre comercial “JERUSALEM FARMACIA”, registro 97731, para 

distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, 

cosméticos, artículos para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces 

y golosinas, importados y nacionales.  Ubicado en Guadalupe, El Alto, frente a la 

iglesia Niño Jesús de Praga.  Propiedad de INVERSIONES FARMACEUTICAS 

JERUSALEM S.A., inscrito desde el 8 de noviembre de 1996 (folio 7 del legajo 

digital de apelación). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos con este 

carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO.  CONTROL DE LEGALIDAD.  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.  El artículo 8 de la Ley de Marcas 

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

afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición conforme al inciso 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 desde una fecha anterior”. 

 

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta 

algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos: 

 

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el 



 

15 de enero de 2021 
VOTO 0006-2021 

Página 4 de 9 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, 

teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica. 

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe 

analizar un signo y después el otro. 

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, 

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los 

signos en disputa. 

d) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las 

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. 

 

De igual forma, el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias 

entre los signos en conflicto.  Aunado a los argumentos antes expuestos, se procede a realizar 

el cotejo marcario entre los signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así 

como de los productos y el giro comercial que protegen. 

 

Las marcas en cotejo son: 

 

SIGNO SOLICITADO 

 

 

Servicios hospitalarios y de atención médica en general, en sus diferentes modalidades y 

especialidades; así como servicios de radiología, farmacia, laboratorio clínico y cirugía de 

todo tipo. 

 

 



 

15 de enero de 2021 
VOTO 0006-2021 

Página 5 de 9 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

NOMBRES COMERCIALES REGISTRADOS 

 

GRAN MALL JERUSALEM 

Un establecimiento comercial dedicado a ropa, perfumería, zapatos, artículos del hogar, 

electrodomésticos, electrónica, muebles, adornos, juguetes, línea blanca, televisores, 

cosméticos, bisutería, joyas, farmacia.  Ubicado en San José, avenida 4, entre calle 4 y 6. 

 

JERUSALEM FARMACIA 

Un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos 

para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y 

nacionales.  Ubicado en Guadalupe, El Alto, frente a la iglesia Niño de Jesús de Praga. 

 

Obsérvese que, del cotejo en conjunto de los signos, el examinador preferentemente debe 

tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre éstos.  Ello es así, porque 

son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente 

confusión del público consumidor. 

 

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados 

en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos. 

 

Siguiendo lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo 

solicitado , y los nombres comerciales inscritos GRAN MALL 

JERUSALEM y JERUSALEM FARMACIA, existe una semejanza muy palpable, ya que 

del conjunto marcario el elemento más preponderante, de mayor fuerza y percepción es el 

término común JERUSALEMN, y de esa misma manera será apreciado por el consumidor 

una vez ingresado al tráfico mercantil, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación 

empresarial. 
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Cabe indicar que la comparación en conjunto de los signos se acerca a la percepción que 

tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de 

signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión 

general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis 

pormenorizados, por lo que, el empleo de la palabra JERUSALEM será lo que el consumidor 

perciba y los relacione como si fuesen de un mismo origen empresarial. 

 

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es semejante, no 

existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados, ya que 

como se indicó anteriormente, el factor común se encuentra contenido en la palabra 

JERUSALEM y es lo que el consumidor va a relacionar al escuchar las denominaciones.  Al 

respecto, debemos recordar que la impresión sonora de los signos impacta en forma 

equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera 

impresión y al recuerdo imperfecto dejado por la marca percibida con anterioridad, por lo 

que en signos similares denominativamente el consumidor, fonéticamente, tendrá el recuerdo 

de esa vocalización, para el caso que nos ocupa sobre la palabra JERUSALEM. 

 

Para aclarar al recurrente, entre los signos bajo cotejo existe un elemento denominativo 

común y preponderante, la palabra JERUSALEM, y los demás elementos empleados “GRAN 

MALL” y “FARMACIA” pierden fuerza ante dicha semejanza, aunado a que los demás 

términos empleados son genéricos respecto de los listados, por lo que tampoco le 

proporcionan aptitud distintiva. 

 

En el campo ideológico, el cual consiste en la idea o concepto al cual refiere el término 

empleado y lo que trasmite al consumidor, podemos indicar que al utilizar los signos el 

mismo factor común, sea el vocablo JERUSALEM, este evidentemente evoca la misma idea 

al consumidor, por lo que existe una semejanza en ese ámbito. 
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Con respecto al principio de especialidad, y haciendo el respectivo análisis de los servicios 

que se pretenden comercializar, tenemos que con el signo solicitado 

 se pretende distinguir “Servicios hospitalarios y de atención 

médica en general, en sus diferentes modalidades y especialidades; así como servicios de 

radiología, farmacia, laboratorio clínico y cirugía de todo tipo.”  Mientras que los signos 

registrados, GRAN MALL JERUSALEM distingue “Un establecimiento comercial 

dedicado a ropa, perfumería, zapatos, artículos del hogar, electrodomésticos, electrónica, 

muebles, adornos, juguetes, línea blanca, televisores, cosméticos, bisutería, joyas, farmacia.  

Ubicado en San José, avenida 4, entre calle 4 y 6.”; y JERUSALEM FARMACIA distingue 

“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos 

para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y 

nacionales.  Ubicado en Guadalupe, El Alto, frente a la iglesia Niño de Jesús de Praga”.  Tal 

y como se desprende de lo anterior, es claro que los servicios que se pretenden comercializar 

se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, sea la farmacéutica y de salud, por lo 

que, evidentemente, el consumidor puede incurrir en confusión respecto de las compañías 

que brindan los servicios, no siendo posible de esa manera concederle protección registral al 

signo pedido.  

 

Se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias, por lo tanto, 

no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean 

similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su 

titular.  De permitirse el registro del signo solicitado, se quebrantaría la prohibición del inciso 

d) artículo 8 de la Ley de Marcas, que indica: “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 desde una fecha anterior”. 
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Por las consideraciones expuestas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el 

apelante, quien señaló que los giros comerciales, mercado, consumidores y canales de 

distribución de los signos cotejados son muy diferentes, ya que como fue determinado el 

signo no cuenta con aptitud distintiva respecto de los inscritos que le permita obtener 

protección registral. 

Respecto de la acción de nulidad contra el nombre comercial GRAN MALL JERUSALEM, 

cabe indicar que se encuentra en estado de abandono desde el 19 de diciembre de 2018.  

Debido a ello es que el citado registro es parte integral del marco de calificación registral 

como derecho previo de tercero. 

 

Así, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución venida en alzada, la cual se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por Pablo Enrique Guier Acosta representando a SARA IMPERIUM S.A., contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:42:21 horas del 13 de 

noviembre de 2017, la cual se confirma.  Sobre lo resuelto 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 29 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y copia de esta resolución en los 

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

NOTIFÍQUESE. 

 

 

Carlos José Vargas Jimenez 

Firmado digitalmente por****
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
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Oscar Rodríguez Sánchez                                                         Leonardo Villavicencio Cedeño 
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