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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0586-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  

GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD. y Z94, INC., apelantes 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

9866) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0190-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las dieciséis 

horas veinte minutos del ocho de mayo de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Kristel 

Faith Neurohr, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-0447, apoderada 

especial de las empresas GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD., 

organizada y existente bajo las leyes de la Mancomunidad de Australia, domiciliada 

en 1 Fennell Street, Port Melbourne, Victoria, 3207, Australia, y Z94, INC., 

organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada 

en 2161 Willow Glen Drive, El Cajón California, 92019, Estados Unidos de América, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

14:17:47 horas del 14 de octubre de 2019. 

 

Redacta la juez Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El diseñador y comunicador visual 
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Esteban Enrique Venegas Carrillo, vecino de Puntarenas, cédula de identidad 6-

0413-0561, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 

2018 la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo , 

en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir prendas de vestir, 

calzado, artículos de sombrerería. 

 

Publicados los edictos correspondientes, la representación de las empresas 

GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD. y Z94, INC. presentó su 

oposición, argumentando que lo pedido colisiona con sus marcas SALTY CREW. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición planteada, 

acogiendo la inscripción de , por considerar que el signo no incurre en las 

prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros 

Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). 

 

La representación de las empresas opositoras apeló la resolución referida, y 

expresó: Que el signo solicitado  violenta los derechos de su representada, 

por la marca inscrita SALTY CREW en clases 18, 25 y 28, logrando percibirse que 

las inscritas poseen como parte distintiva principal la palabra SALTY, al igual que la 

pretendida, por lo que cabe mencionar que el signo pretendido debe de ser lo 

suficiente distintivo para no generar confusión con otras marcas debidamente 

registradas, que gozan de protección legal y del derecho que se desprende en hacer 

uso de su exclusividad, por otra parte la semejanza de los signos constituye el 

fundamento de prohibición del registro solicitado, y al ser de la misma naturaleza, 

existe un riesgo de confusión y/o asociación; aunado a lo anterior, del cotejo 

realizado por el Registro, concordamos en que la parte primordial de la marca al 
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tratarse de marcas mixtas es la parte denominativa, por lo que el análisis se basa 

única y exclusivamente en los términos que componen ambas marcas, 

específicamente en la palabra SALTY, y no así en el logo con respecto a la marca 

mixta. 

 

En relación con los registros 277253 y 277255, es menester indicar que tanto el 

Registro de la Propiedad Industrial como el Tribunal Registral Administrativo han 

indicado que las clases de las marcas inscritas se encuentran relacionadas por el 

tipo de producto a proteger, por cuanto los bolsos y artículos deportivos se 

relacionan con ropa y con zapatos, que también puede ser de línea deportiva, de 

ahí que se deben tomar en consideración dichos registros para el análisis 

correspondiente. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a los signos se desprende que gráficamente, al 

observar el signo solicitado y las marcas inscritas, estas son similares y fácilmente 

confundibles al sobresalir el término SALTY, fonéticamente su pronunciación es 

confundible al compartir dicha palabra, ya que los otros vocablos que conforman los 

signos no otorgan mayor diferenciación, e ideológicamente al contener los signos el 

elemento en común SALTY, cuya traducción al idioma español es “salado”, el 

consumidor tendrá la misma idea en su mente, impidiendo la coexistencia de las 

marcas, pues podría el consumidor asociarlos, más aún al proteger el mismo tipo 

de servicios y productos, generando en el consumidor la idea que son producidos 

por la misma compañía o que estas se relacionan, razón por la cual de registrarse 

el signo solicitado se pueden ver gravemente perjudicados los signos inscritos. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  En el Registro de la Propiedad Industrial se 

encuentran inscritas las siguientes marcas de comercio, a nombre de las empresas 
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GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD. y Z94, INC., vigentes hasta el 7 

de febrero de 2029: 

 

1. SALTY CREW, registro 277254, en clase 25 para distinguir ropa, ropa deportiva, 

calzado, artículos de sombrerería, trajes de neopreno, trajes de baño, accesorios 

de vestir como cinturones, bufandas, guantes y corbatas (folio 17 expediente 

principal). 

 

2. SALTY CREW, registro 277253, en clase 18 para distinguir bolsas, bolsas para 

todo uso, bolsas de deportes para todo uso, bolsas atléticas para todo uso, 

bolsas deportivas, bolsas de gimnasia, bolsas para ropa deportiva, bolsas para 

deportes, bolsas de lona, mochilas para libro, bolsas de playa, bolsas de mano, 

bolsas para la noche, mochilas escolares, mochilas para llevar en la espalda, 

baúles, maletas, bolsos de viaje, billeteras, carteras, fundas de cuero, fundas 

para tarjetas de crédito, estuches para documentos, estuches de noche, 

carteras, billeteras, archivadores para guardar documentos, paraguas, cuero e 

imitaciones de cuero y productos fabricados con estos materiales y no incluidos 

en otras clases, incluidas bolsas, mochilas, baúles carteras de mano, 

monederos, billeteras, y carteras (folios 18 a 19 expediente principal). 

 

3. SALTY CREW, registro 277255, en clase 28 para distinguir tablas de surf, tablas 

de bodyboard, tablas de sky acuático, tablas de surf de remo, tabla de surf 

(skimboard), patineta, cubiertas para patinetas, ruedas de patinetas, base para 

llantas de patineta, rodamientos de rueda para patinetas, herramientas para 

montar patinetas, cinta de agarre para usar en las patinetas, cojinetes (bujes) 

para patineta, carretes para pescar, cañas de pescar, cañas de pescar 

deportivas, carnada, cebos para pescar (no vivos), sedales para pescar, 

anzuelos para pesca, caja de aparejos para pescar, carnadas, cebos artificiales 
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para pescar, aletas para nadar, flotadores para nadar, juguetes inflables para 

piscinas, tabla para natación de plástico, tablas para patear en natación de foam 

(folio 19 expediente principal). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos que, 

con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

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.  La aptitud distintiva es un requisito fundamental 

para otorgarle el registro a una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas 

al definirla: 

 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios 

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. 

 

De ahí que la marca debe poder ser percibida por el consumidor, y este poder 

relacionarla con el producto o servicio de que se trata, por tanto, que ese producto 

o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza 

que se encuentren en el mercado. 

 

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado 

cuando ello afecte algún derecho previo de terceros, para el caso bajo estudio: 
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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. 

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 

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 o productos o servicios diferentes, pero 

susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca 

anterior. 

 

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, 

establece reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen 

gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que 

se pretenden distinguir. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple 

observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La 

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

similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se 

deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, 

cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan 

conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o 

evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede 

impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 
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De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero 

debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los 

consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.  Luego, debe atenerse 

a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; 

analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el 

recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), teniendo en consideración 

las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 

 

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si 

los signos son confundibles por sus eventuales similitudes e identidad y /o relación 

en sus listados.  Desde esta perspectiva cabe resumir, que el cotejo marcario se 

integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, 

servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a escoger 

informadamente y no ser confundido. 

 

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes: 

 

SIGNO SOLICITADO 

 

CLASE 25 

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería 

 

SIGNOS INSCRITOS 

SALTY CREW 

CLASE 25  
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Ropa, ropa deportiva, calzado, artículos de sombrerería, trajes de neopreno, trajes 

de baño, accesorios de vestir como cinturones, bufandas, guantes y corbatas 

CLASE 18 

Bolsas, bolsas para todo uso, bolsas de deportes para todo uso, bolsas atléticas 

para todo uso, bolsas deportivas, bolsas de gimnasia, bolsas para ropa deportiva, 

bolsas para deportes, bolsas de lona, mochilas para libro, bolsas de playa, bolsas 

de mano, bolsas para la noche, mochilas escolares, mochilas para llevar en la 

espalda, baúles, maletas, bolsos de viaje, billeteras, carteras, fundas de cuero, 

fundas para tarjetas de crédito, estuches para documentos, estuches de noche, 

carteras, billeteras, archivadores para guardar documentos, paraguas, cuero e 

imitaciones de cuero y productos fabricados con estos materiales y no incluidos en 

otras clases, incluidas bolsas, mochilas, baúles carteras de mano, monederos, 

billeteras, y carteras 

CLASE 28 

Tablas de surf, tablas de bodyboard, tablas de sky acuático, tablas de surf de 

remo, tabla de surf (skimboard), patineta, cubiertas para patinetas, ruedas de 

patinetas, base para llantas de patineta, rodamientos de rueda para patinetas, 

herramientas para montar patinetas, cinta de agarre para usar en las patinetas, 

cojinetes (bujes) para patineta, carretes para pescar, cañas de pescar, cañas de 

pescar deportivas, carnada, cebos para pescar (no vivos), sedales para pescar, 

anzuelos para pesca, caja de aparejos para pescar, carnadas, cebos artificiales 

para pescar, aletas para nadar, flotadores para nadar, juguetes inflables para 

piscinas, tabla para natación de plástico, tablas para patear en natación de foam 

 

Desde un punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada , es 

mixta, de grafía sencilla y compuesta por los términos STAY y SALTY, en letras 

color negro, su traducción al idioma español significa MANTENTE SALADO, 

además posee a su lado izquierdo una figura de un círculo y dentro de este una 
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imagen curvada, ambas de color negro; y los signos registrados son denominativos, 

de grafía sencilla, letras en color negro y conformado por la frase SALTY CREW, 

que se traduce al idioma español como TRIPULACIÓN SALADA, compartiendo el 

término SALTY, que es el elemento preponderante por ser el adjetivo que expresa 

la cualidad del sustantivo al que acompañan, por lo cual será lo primero que percibe 

el consumidor y quedará grabado en su memoria, en consecuencia, al evidenciarse 

esa similitud gráfica entre los signos, los demás elementos que componen la 

solicitada pierden aptitud distintiva, y al poseer los signos en su composición 

gramatical dicho elemento, podría inducir a los consumidores a pensar que el signo 

solicitado constituye una variación o bien una nueva línea comercial de los signos 

inscritos, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado, al 

generar un riesgo de confusión o de asociación empresarial, máxime, como se verá 

adelante, tanto las marcas inscritas como la pretendida están dirigidas a productos 

similares y estrechamente relacionados en clase 25, 18 y 28 internacional. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores 

una diferenciación entre los signos enfrentados, ya que el elemento preponderante, 

SALTY, al pronunciarse es idéntico y percibo de igual manera al oído del 

consumidor, y las otras palabras no le otorgan una diferenciación auditiva que le 

permitan al consumidor claramente distinguir los signos, por cuanto el cotejo sonoro 

debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado 

de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares 

denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa 

vocalización. 

 

Desde el punto de vista a nivel ideológico, obsérvese que la denominación 

propuesta, STAY SALTY, se refiere a MANTENERSE SALADO, y los signos 
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inscritos, SALTY CREW, se refieren a una TRIPULACIÓN SALADA, razón por la 

cual existe similitud conceptual que evoca en la memoria o el recuerdo del público 

consumidor una misma idea o característica, sea la de “salado”. 

 

Con respecto al principio de especialidad, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de 

Marcas indica en su inciso e):  

 

Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean 

de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o 

relación entre ellos. 

 

Por lo que se procede analizar si los productos a los que se refieren los signos 

pueden ser confundidos y / o asociados. 

 

Visto el listado propuesto en la solicitud frente a los de las marcas inscritas, vemos 

como los productos son los mismos o están íntimamente relacionados por compartir 

canales de distribución y puntos de venta al consumidor final, pudiendo presentarse 

una confusión de tipo directa, es decir, que el consumidor les atribuya un mismo 

origen empresarial. 

 

En virtud de todo lo anterior, se observa que los signos en pugna cuentan con más 

semejanzas que diferencias, y de permitirse el registro del signo , se 

quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

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

debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 

venida en alzada, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición planteada 
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y denegándose lo solicitado. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Kristel Faith Neurohr representando a 

GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD. y Z94, INC., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:47 horas 

del 14 de octubre de 2019, la cual se revoca, y en su lugar se acoge la oposición 

interpuesta y se rechaza la inscripción como marca del signo  .  Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

mailto:info@tra.go.cr


 

8 de mayo de 2020 
VOTO 0190-2020 

Página 12 de 12 

 

 
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 

 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

 

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TNR: 00.42.38 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TNR: 00.41.36 
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