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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2010-0479-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca: “CROSLEY” 

THE CROSLEY Y GROUP INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9525-2008) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos] 

 

VOTO No. 335-2011 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas veinte 

minutos del  siete de setiembre de dos mil once. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco,  

mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-833-413, en su 

condición de  apoderado especial de la empresa CROSLEY GROUP INC.., sociedad 

constituida de conformidad con las leyes de Carolina del Norte Estados Unidos de América, 

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

horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del seis de mayo de dos mil 

diez. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

veintinueve de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, 

de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio  “CROSLEY”, para proteger y distinguir “Horno de micro ondas, refrigeradores, 

congeladores, aire acondicionado” en Clase 11 de la clasificación internacional. 
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SEGUNDO.  Que mediante resolución de las doce horas, treinta y cuatro minutos, 

cincuenta y ocho segundos del seis de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad 

Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada. 

 

TERCERO. Que en fecha dos de junio de dos mil diez, el Licenciado Lizano Pacheco,  en 

la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de 

apelación, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fue 

admitido, conoce este Tribunal. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

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

fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el 

Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos con tal carácter los siguientes: 1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se 

encuentra inscrita desde el 01 de febrero de 1983 y vigente hasta el 01 de febrero de 2013, 

la marca de fábrica “CROSLEY” bajo el Registro No. 61793, a nombre de la empresa 

MAYTAG INTERNATIONAL INC., para proteger y distinguir “refrigeradoras, 

congeladoras, aire acondicionado para cuartos, humidificadores y deshumidificadores, 

cocinas de gas, y eléctricas, secadoras, hornos de microondas, partes y accesorios de los 

mismos”, en Clase 11 internacional, ver folio 80 del expediente. 2.- Que el Registro de la 

Propiedad Industrial, mediante resolución de las 16:16:36 de 13 de noviembre de 2008 

previno a la empresa solicitante, como objeción para conceder el registro solicitado, la 



 
 

Voto No.  335-2011  Página 3 

 

existencia del signo relacionado en el Hecho Probado anterior (ver folio 9), concediéndole 

al efecto un plazo de 30 días hábiles para que se pronunciara al respecto. 3.- En respuesta a 

la prevención indicada, mediante escrito presentado el 05 de enero de 2009 (ver folio 11), 

la empresa gestionante pide suspender el trámite de su solicitud. 4.- Mediante resolución de 

15:15:48 horas del 13 de enero de 2009  el Registro de la Propiedad Industrial acepta la 

solicitud de suspenso, indicando que dicha suspensión será por un plazo no mayor a seis 

meses, hasta que el solicitante indique proseguir el trámite (ver folio 12).  5.- Mediante 

resolución de 15:02:49 horas del 21 de agosto de 2009 el Registro de la Propiedad 

Industrial previene al interesado que debe presentar la documentación pertinente a efecto de 

continuar con el trámite  de su solicitud, (ver folio 13).  6.-  La empresa solicitante, 

mediante escrito presentado el 22 de setiembre de 2009, responde que solicita nuevamente 

se deje en suspenso su solicitud, ya que se está gestionando la cancelación voluntaria de la 

marca inscrita a nombre de Maytag International, INC., (ver folio 15). 7.- Que mediante 

resolución de 13:45:24 horas del 24 de setiembre de 2009 el Registro de la Propiedad 

Industrial procedió a declarar el abandono de la solicitud y a ordenar el archivo del 

expediente. 8.- La resolución indicada en el  hecho probado anterior fue recurrida mediante 

escrito presentado el 21 de octubre de 2009. 9.- Que mediante resolución de 13:34:33 horas 

del 29 de octubre de 2009 fue declarado con lugar el recurso de revocatoria y se procede al 

dictado de la resolución final relacionada en el Resultando Segundo. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte 

como único hecho con carácter de no probados y útil para la resolución de este asunto, el 

siguiente: 1.- Que las empresas The Crosley Group, Inc.. y Maytag International, Inc., se 

encuentren en algún tipo de negociación relacionada con la marca Crosley inscrita bajo el 

Registro No. 61793. 

 

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, procede a resolver el fondo del presente asunto,  realizando el cotejo 
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de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, rechazándola por consistir en una marca inadmisible por 

derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto “CROSLEY”  es idéntico al  

inscrito a nombre de la empresa Maytag International, Inc., bajo el registro número 61793, 

además que  buscan proteger los mismos productos, lo cual puede causar confusión o error 

en los consumidores, que atenta contra el principio de distintividad de la marca, que 

permita identificarlas e individualizarlas.  Asimismo, en relación con la prórroga solicitada 

por el gestionante el día 05 de enero de 2009, manifiesta el Registro a quo, que aún a la 

fecha de dictado de la resolución final no consta; en el expediente o en el signo inscrito, 

algún documento o movimiento que permita el registro del signo propuesto. 

 

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de exposición de 

agravios, presentado ante este Tribunal el 26 de agosto de 2010, manifiesta su 

inconformidad con la resolución que impugna, alegando que no lleva razón el Registro de 

la Propiedad Industrial “...al indicar que en el escrito se indique que se van a aportar 

documentos con posterioridad; lo que se le aclara a su Autoridad, es que nos encontramos 

en negociaciones con la compañía titular de la marca Crosley, bajo el número de registro 

61793  ”, en razón de lo cual el 22 de setiembre de 2009 se contestó la prevención del 21 

de agosto de 2009 solicitando nuevamente dejar en suspenso la solicitud, sin hacer alusión 

a ningún documento, sino señalando únicamente que aún estaban en negociaciones, ya que 

aún no se había llegado a un acuerdo con la contraparte.  Agrega que es excesivamente 

gravoso para su representada el archivo de la marca y su posterior rechazo de plano, por lo 

que es improcedente declarar el abandono de la solicitud porque la prevención de fondo fue 

contestada en tiempo, con lo cual si se ha instado el curso del expediente, tal como 

establece el artículo 85 de la Ley de Marcas. En razón de lo anterior, solicita revocar la 

resolución recurrida, y se levante el archivo de la marca en cuestión.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE 

INSCRIPCION DE MARCAS Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE.  Sin 
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pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción 

de una marca, conforme lo dispuesto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en 

adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto Nº 30233-J, del 20 de 

febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), en un breve resumen, consiste en: 

a) Presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, 

cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los 

artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento); 

b) Superar el examen o calificación de forma de los documentos y anexos de la 

solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo 

perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si 

no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la 

declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se 

pondrá fin al procedimiento; 

c) Superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los 

requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) 

de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la 

marca propuesta y le concede al solicitante un plazo perentorio de 30 días hábiles 

para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o 

no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste 

procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución 

considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento 

(artículo 14 de la Ley y 20 del Reglamento); 

d) En el caso que la solicitud supere la fase de calificación de forma y fondo 

expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas 

(artículo 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio 

de dos meses calendario, los terceros interesados puedan formular una oposición a 

la inscripción solicitada, gozando el opositor de un plazo adicional de hasta un 

mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un 

plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 
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16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); 

e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro 

declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada 

(artículo 18 de la Ley y 25 del Reglamento). 

 

Nótese entonces que, el procedimiento de registro marcario es un único procedimiento, que 

aunque conformado por distintas etapas, no debe ser fragmentado y debe ser impulsado por 

la actividad de la administración y de las partes.  Es por ello que, si durante el transcurso 

del procedimiento, el Registro de la Propiedad Industrial dirige una prevención  al 

solicitante, ésta debe ser considerada como una “advertencia, aviso (…) Remedio o alivio 

de inconveniente o dificultad. (…) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un 

riesgo”. (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º 

edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398); y en consecuencia la no subsanación, la 

subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término 

concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, es 

decir su inobservancia supone alguna suerte de sanción; tal como sucede con la declaratoria 

de abandono de la solicitud, para el caso de  las prevenciones efectuadas dentro de la 

calificación formal, establecida en el artículo 13 de la Ley de Marcas; o la denegatoria de 

la solicitud cuando la prevención se refiera a aspectos de fondo, (requisitos intrínsecos y/o 

extrínsecos de conformidad con los artículos 7 y 8 de la referida Ley), de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 14 de esa Ley.  

 

En este mismo sentido; y  para otras etapas del procedimiento de registro marcario, si se 

deja transcurrir un plazo de seis meses, desde la última notificación que lo obligaba a 

impulsar el proceso, se  le aplica la sanción establecida en el numeral 85, sea, se tiene por 

abandonada y caducará de pleno derecho la gestión,  lo cual supone el agotamiento del 

derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo.  Y es que,  ello debe ser así, en 

aplicación de los principios de preclusión y celeridad procesal, ya que ante la inactividad 

procesal de las partes no puede interrumpirse o suspenderse eternamente el curso del 
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procedimiento, ni mantenerse la solicitud de registro de un signo marcario por tiempo 

indefinido. 

 

En este mismo orden de ideas, debe tenerse claro que la figura de la suspensión no está 

contemplada en nuestra Ley de Marcas, dado que en este cuerpo legal no existe norma 

jurídica alguna que le de sustento.  No obstante, siendo que en el ámbito marcario;  de 

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, que a su vez remite al numeral 229.2 de la Ley General 

de la Administración Pública, resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Civil, es 

en éste último que han sido previstas las figuras de la interrupción y la suspensión de los 

procedimientos y la prorrogabilidad de los plazos, de conformidad con los artículos 201,  

202 y 143, respectivamente. Estableciendo, para lo que nos interesa en el asunto en 

cuestión, la justa causa, como requisito  para la suspensión del procedimiento, la cual, en 

nuestro caso, debe entenderse como aquellos aspectos orientados a superar el examen de 

fondo.  

 

Así las cosas, una vez analizado el presente asunto, resulta claro para esta Autoridad de 

Alzada, que una vez realizada la calificación formal y de fondo de la solicitud de la marca 

“CROSLEY”, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos,  el 13 de noviembre de 2008 el  Registro de la Propiedad Industrial le 

previno como objeción de fondo que impedía su  registro,  la existencia de un signo 

idéntico.  La empresa solicitante, sin dar una respuesta concreta a dicha objeción,  solicitó 

la suspensión del trámite desde el 05 de enero de 2009 (ver hecho probado 3).  Aceptando 

el Registro a quo la solicitud de suspensión  mediante resolución del 13 de enero de 2009,   

indicando que la misma estaría vigente  hasta que el solicitante indique proseguir el trámite, 

(ver hecho probado 4).   

 

Transcurridos más de siete meses, mediante resolución dictada el 21 de agosto de 2009 el 

Registro de la Propiedad Industrial previene al interesado que debe presentar la 
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documentación pertinente a efecto de continuar con el trámite  de su solicitud, 

fundamentando esta nueva prevención en  el artículo 13 de la Ley de Marcas, y otorgándole 

un plazo de 15 días para su cumplimiento, bajo pena de tener por abandonada su gestión y 

ordenar el archivo de la solicitud.  En respuesta a ello, la empresa solicitante, en escrito 

presentado el 22 de setiembre de 2009, sin referirse al fondo de la prevención, únicamente 

solicita se proceda a dejar en suspenso  su solicitud “...ya que se está gestionando con la 

contraparte la cancelación voluntaria de la marca, bajo el número de registro 61793...” 

 

Advierte este Tribunal,  en relación con los motivos que generan la solicitud de suspensión 

por parte del gestionante (ahora recurrente), y en consideración a los hechos tenidos por no 

demostrados, que no existe prueba alguna que acredite la existencia de algún tipo de 

negociación entre las empresas solicitante The Crosley Group, Inc. y la titular del signo 

inscrito Maytag International, Inc., y tampoco que haya sido solicitada la cancelación de la 

marca inscrita. A juicio de esta Autoridad, la situación expuesta no puede ser considerada 

una causa justa válida que permita la aplicación de la  figura de la suspensión, la prórroga o 

la interrupción del proceso.  No obstante, siendo que la aceptación de la suspensión por 

parte de la Autoridad Registral favorece al gestionante, este Tribunal, en concordancia con 

los principios de celeridad procesal, de conservación de los actos administrativos, eficiencia 

y seguridad jurídica que deben estar presentes en toda diligencia y proceso administrativo, 

avala lo resuelto en este sentido.   

 

Dado lo anterior, resulta claro que los únicos errores en que incurrió el Registro a quo, 

fueron, en primer lugar, el de no decretar un plazo final a la suspensión del trámite, ya que 

los procedimientos administrativos en general y en particular los de registro marcario no 

pueden perpetuarse en el tiempo, máxime que, aún a esta fecha, no ha sido aportada prueba 

alguna que desvirtúe los hechos tenidos por no probados, incluso no existe ninguna 

manifestación al respecto por parte de la empresa titular del signo inscrito.  Y en segundo 

lugar, que la prevención dictada el 21 de agosto de 2009, fue sustentada en el artículo 13 de 

la Ley de Marcas, que, según se fuera analizado líneas atrás, corresponde a las objeciones 
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por aspectos formales de la solicitud, cuya penalidad es el abandono de la gestión, siendo 

que, realmente, la misma se fundamenta en los principios de celeridad y economía procesal 

y específicamente a lo dispuesto en el citado artículo 85 de la Ley de Marcas, del cual, en 

todo caso, se deriva la misma sanción que establece el artículo 13 relacionado.  

 

Es criterio de este Tribunal; tomando en consideración que el aquí recurrente debió 

obligatoriamente cumplir con la prevención de los requisitos de fondo echados de menos y 

señalados por el calificador, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en 

continuar con el trámite de la solicitud de registro una vez transcurridos más de seis meses 

de realizada la última notificación al solicitante, procediendo el día 06 de mayo de 2010  al 

dictado de una resolución en la que entra a conocer el fondo de la solicitud,  rechazando de 

plano el registro propuesto por The Crosley Group, Inc., por afectar derechos de terceros, 

de conformidad con  lo estipulado en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y en 

aplicación del artículo 14 en concordancia con el 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, es por ello que no resulta de recibo lo alegado por el recurrente y en 

consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las doce horas, treinta y cuatro minutos y cincuenta y ocho segundos del seis de mayo de 

dos mil diez. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL 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, Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía 

administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso 
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de Apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en 

representación de la empresa solicitante, THE CROSLEY GROUP, INC., en contra de la 

resolución dictada por  el Registro de la Propiedad Industrial, las doce horas, treinta y 

cuatro minutos y cincuenta y ocho segundos del seis de mayo de dos mil diez, la que en 

este acto se confirma.  Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 

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

 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattya Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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