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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0254-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios 

TEXAS TECH UNIVERSITY, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-10364) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0205-2018 

 

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

cuarenta minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, casada, 

abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de 

apoderada especial de la entidad TEXAS TECH UNIVERSITY, sociedad organizada y existente 

bajo las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos, con domicilio en 2500 Broadway, Lubbock, 

Texas, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

10:51:01 horas del 18 de abril de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de 

octubre de 2016, la licenciada Roxana Cordero Pereira, de calidades indicadas y en su condición 

dicha solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y servicios 
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 para proteger y distinguir en las siguientes clases del nomenclátor internacional: 

Clase 25: “Vestimenta, a saber, camisas, sudaderas, buzos, camisetas, calcetines, gorras, 

sombreros, chaquetas, abrigos”. Clase 41: “Servicios educativos, a saber, la organización e 

implementación de cursos de instrucción en el nivel universitario, organización y dirección de 

conferencias educativas y exposiciones académicas, promoción de investigación académica; 

servicios de entretenimiento, a saber organización y dirección de competidores atléticas, torneos 

deportivos, exposiciones, espectáculos en vivo, y festivales”. 

 

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 09:04:55 horas del 01 de noviembre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscritos 

los siguientes signos: 

1.- La marca de fábrica registro número: 83204, propiedad del señor Walter Pinto 

Soto. 

 

2.- La marca de fábrica “TEXAS STEER” registro número 134458, propiedad de SEARS 

BRANDS, LLC. 

 

3.- La marca de servicios  registro número 94595, propiedad de MAJOR LEAGUE 

BASEBALL PROPERTIES, INC. 
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4.- La marca de fábrica “TEXAS RANGERS” registro número 94561, propiedad de MAJOR 

LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 

 

5.- La marca de servicios “TEXAS RANGERS” registro número 95941, propiedad de MAJOR 

LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 

 

6.- La marca de servicios  registro número 181073, propiedad de TEXAS A & M 

UNIVERSITY. 

 

7.- La marca de servicios  registro número 181074, propiedad de TEXAS 

A & M UNIVERSITY. 

 

TERCERO. Que por resolución dictada a las 08:39:51 horas del 25 de enero de 2017, el Registro 

de la Propiedad Industrial anula al auto de prevención de las 09:04:55 horas del 01 de noviembre 

de 2016 al contener inconsistencias y establece emitir un nuevo auto de prevención. 

 

CUARTO. Que resolución de las 08:50:39 horas del 25 de enero de 2017, el Registro de la 

Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscrita la marca de 

servicios  registro número 259203, propiedad del señor MAX OTÁROLA 

NIETZEN. 

 

QUINTO Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 08 de 
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marzo de 2017, la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la entidad TEXAS 

TECH UNIVERSITY, solicitó la división de la solicitud principal para que en adelante se lea 

únicamente para la clase 25: “Vestimenta, a saber, camisas, sudaderas, buzos, camisetas, 

calcetines, gorras, sombreros, chaquetas, abrigos” y por resolución de las 11:58 horas del 16 de 

marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, admite la división mencionada. 

 

SEXTO. Que mediante resolución dictada a las 10:51:01 horas del 18 de abril de 2017, el Registro 

de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “… POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada 

…”. 

 

SETIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2017, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en 

representación de la entidad TEXAS TECH UNIVERSITY, apeló la resolución referida y 

expresó agravios. 

 

OCTAVO. Que por escrito presentado ante este Tribunal el 30 de mayo de 2017, la licenciada 

Cordero Pereira, en su condición dicha, señaló que debido a que se presentó una acción de 

nulidad en contra el registro número 259203, propiedad del señor MAX OTÁROLA NIETZEN, 

ante el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que solicitó dejar en suspenso el trámite de la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios  hasta que se resuelva 

dicha acción de nulidad, siendo que dicho proceso es vinculante para la resolución de este 

expediente. 

 

NOVENO. Que mediante Voto 0257-2017, dictado por este Tribunal, a las 14:00 horas del 01de 
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junio de 2017, se ordenó suspender el dictado de la resolución final del presente expediente, en 

razón de que la representante de la entidad TEXAS TECH UNIVERSITY, fundamentado en el 

artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interpuso ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, la acción de nulidad de las marca de servicios inscrita bajo 

el registro número 259203, propiedad del señor MAX OTÁROLA NIETZEN, que servía de 

objeción a la inscripción de la marca solicitada. 

 

DECIMO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal 

carácter el siguiente: 

 

 Que, vista la certificación digital RNPDIGITAL-8754526, la marca de servicios 

 inscrita bajo el registro número 259203, propiedad del señor MAX 

OTÁROLA NIETZEN, se encuentra anulada desde el 02 de febrero de 2018. (ver 

folio 38 del legajo de apelación). 
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SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay 

hechos de dicha connotación para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En 

virtud de que la marca de servicios  inscrita bajo el registro número 259203, en 

clase 41 internacional, propiedad del señor MAX OTÁROLA NIETZEN, se encuentra anulada, 

se levanta la suspensión del conocimiento del fondo del presente asunto, decretado mediante el 

Voto 0257-2017, dictado por este Tribunal, a las 14:00 horas del 01 de junio de 2017, a efectos de 

proceder a resolver el presente expediente. 

 

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA 

POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. Siendo que la pretensión de la 

licenciada Roxana Cordero Pereira, en la presente gestión, en su condición de apoderada especial 

de la entidad TEXAS TECH UNIVERSITY, es la inscripción de la marca de fábrica y servicios 

 en clase 25 internacional, y estando probado que la marca de servicios 

registro número 259203, en clase 41 internacional, propiedad del señor MAX 

OTÁROLA NIETZEN, a la fecha actual ya se encuentra anulada, todo lo anterior según lo 

establecido en el Considerando Primero de la presente resolución; concluye este Tribunal que el 

motivo para rechazar la inscripción de la marca fábrica y servicios solicitada  y 
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señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, careciendo de esa manera 

la resolución apelada de interés actual en el presente asunto. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de 

apoderada especial de la entidad TEXAS TECH UNIVERSITY, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:51:01 horas del 18 de abril de 2017, la cual 

se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de 

inscripción de la marca de fábrica y servicios solicitada  en clase 25 internacional, 

si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 

 

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, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de 

la entidad TEXAS TECH UNIVERSITY, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

Propiedad Industrial a las 10:51:01 horas del 18 de abril de 2017, la cual se revoca, para ordenar 

en su lugar, la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y servicios solicitada 
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 en clase 25 internacional, si otro motivo diferente al expuesto no lo impidiere. Se 

da por agotada la vía administrativa. 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. NOTIFÍQUESE. - 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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