TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2006-0050-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca “ITS MORE THAN JUST OIL IT"'S LIQUID
ENGINEERING”

CASTROL LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2005-6146)

VOTO No 158-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del

veintiséis de junio del dos mil seis

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado,
abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad nimero uno-trescientos treinta y
cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la compafifa
CASTROL LIMITED, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las catorce y treinta horas del dieciocho de noviembre del dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el dieciocho de agosto del dos mil cinco, el
Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en representacion de la empresa CASTROL LIMITED,
sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, solicit6 el registro de la marca
de fabrica: “ITS MORE THAN JUST OIL IT"'S LIQUID ENGINEERING”en clase 4 de
la clasificacion internacional, para proteger y distinguir: aceites y grasas industriales, lubricantes,
aceites y grasas lubricantes, combustible, aditivos no quimicos para combustibles, lubricantes y

grasas, composiciones para absorber, regar y concentrar el polvo, material de alumbrado.

SEGUNDO. Que por resolucién dictada a las catorce y treinta horas del dieciocho de noviembre
del afio dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “POR TANTO: Con base
en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud

de inscripciéon de la marca de fabrica ITS MORE THAN JUST OIL ITS LIQUID
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ENGINEERING, clase 4, presentada por CASTROL LIMITED y se ordena el archivo del

expediente.”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el once de enero del dos
mil seis, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en representacion de la compafifa mercantil
relacionada apel6 la resolucion referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veinte de
abril de este mismo afio, el gestionante sustancid ese recurso pretendiendo, en sintesis, lo
siguiente: 1- Que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado por el Registro de la Propiedad
Industrial, desde la resolucion de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinte de setiembre
del dos mil cinco, por la incorrecta aplicacion de la normativa correspondiente a la inscripcion de
marcas y derechos de propiedad intelectual, puntualmente los articulos uno, seis, seis bis y
dieciséis de la Ley Sobre Inscripciéon de Documentos en el Registro Publico, Asi también que se
declare la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Publico que sefialan los criterios de
calificacion de los documentos que se presentan ante esa Dependencia. 2- Que se declare
improcedente la aplicacion del articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en
cuanto establece un plazo de quince dias para la correccion de defectos formales de la solicitud de
registro de una marca, al documento de poder especial otorgado en escritura publica. 3- Que se
declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es valido y eficaz, pues cumple con los
requisitos exigidos legalmente. 4- Que se declare expresamente que la norma que regula el plazo
en el cual debe corregirse el documento de escritura publica en el que consta un poder especial,
cuando el mismo contiene un defecto, es el articulo 468 inciso 5) del Codigo Civil y que para
verificar la subsanacién de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el
documento al Notario. 5- Que se declare la nulidad de las resoluciones de las catorce horas
treinta minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco y la de las quince horas veintiocho

minutos y dos segundos del trece de febrero del dos mil seis, por ser ilegales e improcedentes.

CUARTO. Que a la sustanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y no se
han observado causales, defectos u omisiones que causen indefension a las partes e interesados, o
la invalidez de lo actuado, dictindose esta resolucion dentro del plazo legal y previas las

deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martinez Rodriguez y,
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CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal caracter el siguiente: Que
el licenciado Victor Vargas Valenzuela, de calidades conocidas, es apoderado especial de la

sociedad CASTROL LIMITED. (ver folio 6 Y 36 ).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos

con tal caracter, de importancia para la resolucion del presente asunto.

TERCERO. En relacién a la calificacion realizada por el Registro.

A- Mediante minuta de calificacion de fecha 20 de setiembre del 2005, el Registro de la Propiedad
Industrial sefial6 como causales suspensivas de la inscripcion los defectos: “ 1- Las sustituciones
de los poderes seran admitidas si cumplen con los requisitos, citados a continuacion. (Como
referencia de los defectos indicados, se citaron todos los requisitos dispuestos para la sustitucion
de poderes en las Circulares No RPI-01-2005 y RPI- 08-2005.) 2- Ademas de las formalidades
indicadas anteriormente, en ambos casos debera: dar fe de la vigencia de la personerfa de la
sociedad indicada, con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que lo
autorizo, tal y como dispone el articulo 84 del Codigo Notarial. Dicha dacién de fe, debe ser de
conformidad con lo que estipula el numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, en concordancia
con el articulo 40 siguientes, que dispone la obligacién del notario de apreciar la capacidad de los
personeros, asi como, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato exigido por

la ley para la validez y eficacia de la actuacion.

El recurrente alega violacion de los articulos uno, seis, seis bis y dieciséis de la Ley Sobre
Inscripcién de Documentos en el Registro Puablico, pues en la minuta de calificaciéon no se
especificé cudl es el requisito faltante, razéon por lo que no es posible para el Notario
determinarlo, falseandose asi la seguridad juridica del administrado. Estima este Tribunal que
efectivamente el segundo defecto relacionado no fue claramente redactado, ni se le dio la
fundamentacion juridica adecuada, tal como lo ordena el articulo 6 parrafo tercero de la Ley Sobre
Inscripciéon de Documentos en el Registro Publico. Este Tribunal mediante el Voto No 36- 2006

de las diez horas del dieciséis de febrero del dos mil seis, desarrollé con amplitud los principios

_3-
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que informan la funcién calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, sefialando en esa
oportunidad que “ Debe cumplir de la manera mas dgil posible su funcion, lo que implica la fiel observancia de
los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la 1.ey de Marcas no establece un término para que el Registrador
realice un examen de fondo — articulo 14-; debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario el

conocer de _forma completa, motivada y rapida los recandos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud, para

que este los corrija dentro del término de ley. 1o anterior, pues si bien es cierto que la Seguridad de los derechos es

la finalidad primaria del Registro como Institucion Juridica, la celeridad de los procesos, se presenta como nna

finalidad operativa en cumplimiento de ese fin principal, que sinicamente cede cnando ambos fines se enfrentan, y asi

se advierte del mismo articulo primero de la 1ey Sobre Inscripcion ...”

Bajo esta inteligencia, a efectos de sanear las presentes diligencias, mediante resolucion de las diez
horas del cinco de junio del dos mil seis, se previno la presentacion de prueba para mejor
resolver, al determinar que el defecto de que adolecia el poder presentado en el sub litem se
concretaba unicamente a la omisiéon del funcionario que lo autorizé, tal como lo exigen
expresamente los articulos 84 del Cédigo Notarial, en concordancia con los articulos 28 y 1256
del Cédigo Civil para las escrituras publicas en las que un compareciente actie en nombre de otro.
En atencién a esa prevencion, consta a folio 36, que se aporté el testimonio de la escritura
adicional numero doscientos doce, ante la Notaria Sheran Brown Davis, visible al folio ciento
veintiuno vuelto, tomo tercero de su Protocolo, en la cual se hace constar que personeria de la
sociedad poderdante, asi como el poder especial original fue certificado en el extranjero por el
notario Jonathan Paul Coutts. Habiéndose saneado debidamente la omision en que incurrié el
apelante, la cual no pudo subsanar en el término de ley dada la imprecision en la calificacién
efectuada por el a-quo, situacion que a la postre motivé el dictado de resoluciéon que decretd el
abandono de la solicitud de registro de la marca que nos ocupa, lo procedente en este caso, dentro
del marco competencial propio concedido a este Tribunal por la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es revocar la resolucion de las catorce y
treinta horas del dieciocho de noviembre del dos mil cinco y  devolver el expediente a sede
registral para que continte su tramitacion ordinaria. En consecuencia con lo anterior, queda
insubsistente por conexidad, la resolucion dictada a las quince horas veintiocho minutos dos
segundos, del trece de febrero del dos mil seis, en cuanto declard sin lugar el recurso de

revocatoria contra la indicada resolucion.
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B- Respecto de la nulidad de las Circulares RPI-01-2005 y RPI-08-2005 y los otros agravios
alegados por el apelante. Mediante libelo presentado el once de enero del afio en curso, ante la
Direccion del Registro Pablico de la Propiedad Industrial, el apelante pide ademas que se declare
la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Publico que sefialan los criterios de calificacion
de los documentos que se presentan ante esa Dependencia, refiriéndose puntualmente las
Circulares N° 07-2004 de 28 de mayo del 2004 y N°® 01-2005 del 20 de enero del 2005 y que se
disponga improcedente la aplicacion del articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
Solicita también que se declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es valido y
eficaz pues fue otorgado en escritura publica. En la sustanciacion del recurso de apelacion,
ademas pide pronunciamiento expreso de que la norma aplicable al plazo en el cual debe
corregirse el documento de escritura puiblica en el que consta un poder especial, cuando el mismo
contiene un defecto, es el articulo 468 inciso 5) del Cdédigo Civil y que para verificar la
subsanacion de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el documento al
Notario. En relacién a todos estos agravios, este Tribunal, mediante el Voto No 154-2006 de las
nueve horas treinta minutos del veintidés de junio del dos mil seis relacionado con el recursos de
apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, quien también articula el
presente recurso en su calidad de apoderado especial de la compafita ALCOJN, INC., se
pronunci6é ampliamente sobre de dichos alegatos, razén por lo que debe el apelante atenerse a lo

ahi resuelto para todos los efectos legales.

CUARTO: Sobre la nulidad de las resoluciones dictadas por el Registro. Mediante
resolucion de las catorce y treinta horas del dieciocho de noviembre del dos mil cinco, con
fundamento en el articulo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la
Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono de la solicitud de la marca de servicios ITS
MORE THAN JUST OIL IT"'S LIQUID ENGINEERING y por resolucién de las quince
horas veintiocho minutos dos segundos del trece de febrero del dos mil seis, se declaré sin lugar el
recurso de revocatoria contra esa resolucién y se admitié el recurso de apelacion, en virtud del
cual conoce este Superior. Tal como fue analizado en el considerando primero anterior, el
fundamento que tuvieron ambas medidas subyace en que el interesado no subsané en el término
previsto legalmente el documento de poder que habia presentado. Sin embargo, quedd
demostrado que tal omision fue propiciada por una impropia calificaciéon hecha por el funcionario

registral, situacién que vicié en cuanto al motivo las resoluciones dictadas provocandose su
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nulidad. No obstante habiéndose enderezado los procedimientos con la prevencion realizada por
este Tribunal para subsanar el defecto advertido en el poder especial, debe ordenarse en
consecuencia su revocatoria, como en efecto se dispone y declarar con lugar el recurso de

apelacion interpuesto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativa, y jurisprudencia que
anteceden y por haberse saneado las presentes diligencias en cuanto a la representaciéon que
acredita el gestionante, se declara sin lugar la nulidad interpuesta por la empresa CASTROL
LIMITED, en contra de las resoluciones de las catorce horas treinta minutos del dieciocho de
noviembre del dos mil cinco y de las quince horas veintiocho minutos dos segundos, del trece de
febrero del dos mil seis, dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial. Se declara con lugar el
recurso de apelacion presentado en contra de la primera resolucion la que por este acto se revoca.
Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que continde su tramitacion.

NOTIFiQUESE.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martinez Rodriguez Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo  Durin Abarca
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