TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION FINAL

B B _ Oxford
EXPEDIENTE 2024-0373-TRA-P| R
OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL SIGNO SR e

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE
UNIVERSITY OF OXFORD, QUE TAMBIEN OPERA COMO OXFORD
UNIVERSITY PRESS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-012192

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0143-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las quince horas con veintiun minutos del veinte de marzo de dos mil

veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Anel Aguilar Sandoval, cedula de identidad 1-1359-0010,
vecina de Escazu, en su condicion de apoderada especial de la
compania THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE
UNIVERSITY OF OXFORD, que también opera como OXFORD
UNIVERSITY PRESS, organizada y existente conforme a las leyes de
Reino Unido, domiciliada en Great Clarendon Street, Oxford, OX2
6DP, Reino Unido, en contra de la resolucion dictada por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 11:07:08 horas del 22 de julio de
2024.

Redacta la juez Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de diciembre de
2023 el abogado Alejandro Salom Hernandez, cedula de identidad
numero 1-1574-0015, vecino de San Jose, en su condicion de
apoderado especial de la empresa GRUPO INTERAMERICANO Gl
INC. S.A., entidad costarricense, con cedula de persona juridica 3-
101-152557, domiciliada en San Jose, Barrio Aranjuez, detrds de la

Biblioteca Nacional, solicitd la inscripcion de la marca de servicios

Oxford
@ W |nternational
School ...

para distinguir en clase 41 internacional:
educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades

deportivas y culturales.

Después de publicados los edictos para oir oposiciones y dentro del
plazo conferido, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condicion de
apoderada especial de la compania THE CHANCELLOR MASTERS
AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que tambien
opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS, mediante documento
adicional 2024/005044 del 22 de abril de 2024, interpuso formal
oposicion contra la solicitud presentada con fundamento en las

marcas no registradas OXFORD y OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Indicd que la expresion OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL,
contenida en el signo solicitado, se relaciona con un centro educativo
establecido en Panamd en 1987 que brinda servicios de educacion
bilingUe de alta calidad a ninos y adolescentes, inscrita a nombre de

sSu representada desde el 24 de junio de 2011, registro 2016863; este

WWW.TRA.GO.CR



http://www.tra.go.cr/

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 20 de marzo de 2025
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0143-2025
Pdagina 3 de 13

este antecedente es esencial, por cuanto la marca pretendida por

GRUPO INTERAMERICANO GI INC. S.A.,, es la misma que la
registrada desde hace trece anos por su representada y su unica

diferencia radica en la expresion "by Gl”.

Es posible que la solicitante pretenda brindar servicios academicos en
Costa Rica con el mismo nivel de calidad que los ofrecidos por su
representada, pero no debe apropiarse de la reputacion de la marca

de su representada pues provocaria engano en los consumidores.

Una vez realizado el andlisis correspondiente, mediante resolucion
dictada a las 11:07:08 horas del 22 de julio de 2024, el Registro de la
Propiedad Intelectual, archivo la oposicion presentada debido a que
la senora Aguilar Sandoval se apersond como gestora oficiosa sin
rendir una garantia valida, puesto que el pagare que adjuntd no
constituye titulo ejecutivo; ademds, ordend continuar con el tramite de
inscripcion de la marca solicitada, pues considerd que este no
transgrede las prohibiciones que se establecen en los articulos 7y 8
de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley

de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa oponente
interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio y expreso

en sus agravios lo siguiente:

1. EL22 de abril 2024 se interpuso la oposicion por medio de gestoria,
debido que para esa fecha no se contaba con el correspondiente
poder, el cual fue revisado minuciosamente al tratarse de la

Universidad de Oxford, poder que fue firmado el 20 de mayo de 202
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y presentado dos dias después.

2. El Registro archivo la oposicion interpuesta por haber presentado
el pagare mediante Wipo File; el plazo para presentar la oposicion
vencia el 22 de abril de 2024, fecha en que se presento la oposicion,
y a esa fecha el Registro de la Propiedad Intelectual no habia
comunicado que no se permitiria actuar como gestores oficiosos por
medio de esa plataforma; a pesar de que sus téerminos y condiciones
hacen la reserva de ese tema, se venia aceptando actuar como
gestores oficiosos por ese medio desde su utilizacion en 2021 hasta el
2024; sia partirdel 22 de abril dejaron de permitir esa figura por Wipo
File, ello acarrea una situacion de inseguridad debido a que se
permitio por tres anos y se encuentra avalado por una directriz que de
un momento a otro se dejo de admitir, lo cual lesiona los intereses de
Su representada.

3. No existen argumentos de peso para que se rechace su oposiciony
mucho menos para acoger la solicitud de registro de la marca
OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL BY GlI, en clase 41, por lo cual
solicita se declare con lugar el recurso de apelacion y se revoque la

resolucion de archivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como
hecho con tal cardacter, relevante para lo que debe ser resuelto, que el
pagare aportado con la gestoria de negocios por parte de la abogada
Anel Aguilar Sandoval, para garantizar la gestoria oficiosa a favor de
la compania THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE
UNIVERSITY OF OXFORD, no cumplié con los requisitos establecidos
en el articulo 3 inciso h) de la Ley 10069 sobre letra de cambio vy

pagare electronicos.
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte
hechos, Utiles para la resolucion de este asunto, que tengan el

cardacter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus
elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

gue sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA
PRESENTACION DEL PAGARE Y LA LEGITIMACION DEL GESTOR
EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Cuando se gestione una
solicitud por medio de la plataforma WIPO File, el interesado debe
cumplir con lo estipulado en la Directriz DRPI-001-2020, del 20 de
agosto de 2020, y con las especificaciones tecnicas de terminos y
condiciones para la utilizacion de la plataforma WIPO File, que en o
conducente senala:
1-El Sistema de Recepcion en linea WIPO File, permitira el envio
digital de solicitudes de inscripcion y documentos adicionales de
signos distintivos, patentes de invencion, modelos de utilidad,
dibujos o modelos industriales (disefios industriales) y circuitos
integrados. Tambien podrdn presentarse las anotaciones y sus
adicionales, relacionados a los derechos de propiedad
intelectual indicados y que se encuentren debidamente inscritos
0 en proceso de inscripcion. Se excluye la recepcion en linea de
documentos judiciales y tramites que se presenten en condicion
de gestor oficioso, dado que estos ultimos requieren de la
presentacion de un pagaré que por su naturaleza y objeto

juridico debe ser presentado de forma fisica. Se autoriza |
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presentacion a través de la herramienta, de prueba documental
en el tanto se cumpla con las formalidades establecidas en el
Reglamento de Documentos Notariales Extraprotocolares en
Soporte Electronico. No obstante, en los casos en que haya una
contraparte y ésta se notifique de forma personal, la Oficina

prevendrd el aporte fisico de la copia de la prueba ofrecida. [...]

En este contexto, el solicitante en la condicion de gestor oficioso debe
rendir la garantia conforme lo dispuesto en el articulo 9, pdrrafo
segundo del Reglamento de la Ley de marcas, que expresa:
[...]
La garantia que el gestor oficioso debe prestar a efecto de
responder por las resultas del asunto, si el interesado no
aprobare lo hecho en su nombre, deberd constituirse mediante
fianza a favor del Estado el monto de 3.000 (tres mil colones).
El gestor deberd rendir la fianza respectiva con la propia
solicitud, pues de lo contrario, la solicitud se tendrda por no

presentada.

De ahi que, al haber presentado el solicitante un pagare electronico
este debid cumplir con los requisitos del articulo 3 inciso h) de la Ley
10069 sobre letra de cambio y pagaré electrénicos, que indica: “h)
Pagare electronico: se entenderd como el pagare regulado en el
codigo de Comercio vigente, en formato electronico de conformidad

con esta ley.”
Por consiguiente, consta que el pagare presentado por la

representacion de la compania oponente en garantia de la gestoria de

negocios fue emitido y firmado digitalmente el 22 de abril del 202
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(folio 27 expediente principal), fecha para la cual ya se encontraba en

rigor la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré electronicos,
emitida el © de diciembre de 2021, lo que implica que este pagare se
constituye en un titulo inejecutable e invadlido, por lo que resulta
improcedente la actuacion de la abogada Anel Aguilar Sandoval,
como gestora de negocios de la compania THE CHANCELLOR
MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que
tambien opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Ademdads la citada Ley sobre letra de cambio y pagare electronicos,
establece que el pagare emitido y firmado digitalmente debe cumplir
con los requisitos de los articulos 8, 9 y 16, que disponen:

Articulo 8- Efecto juridico de la anotacion en cuenta. Toda letra

de cambio o pagaré desmaterializado o emitido por medios

electronicos deberd ser anotado en cuenta ante un Registro

Centralizado.

La desmaterializacion, emision, custodia, administracion,
endoso, circulacion, afectacion, gravamen, embargo y cualquier

acto cambiario se perfeccionard mediante anotacion en cuenta.

La inscripcion de la letra de cambio v pagaré electronico,

mediante anotacion en cuenta ante un Registro Centralizado,

asigna el derecho de control sobre el titulo inscrito a favor del
tenedor de este, facultando a este el ejercicio de los mismos
derechos y facultades que el tenedor de un titulo en soporte fisico

puede ejercer sobre el titulo.

Articulo 9- Desmaterializacion de la letra de cambio y pagare.

La desmaterializacion de una letra de cambio o pagaré la

realizard el Registro Centralizado a requerimiento de su legitim
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tenedor cambiario, sin necesidad de que comparezca el deudor

o terceros intervinientes en el titulo fisico. Tal desmaterializacion

se ejecutard a través de una anotacion en cuenta en la gue se

indigue qgue el titulo emitido en soporte fisico ha sido

desmaterializado v tal soporte en papel ha perdido toda eficacia

y validez. El titulo en soporte fisico deberd entregarse al Registro
Centralizado mediante un endoso no traslativo de dominio, para
su archivo y custodia con el fin de evitar su circulacion.
Asimismo, en el documento fisico deberd consignarse que este
ha sido desmaterializado.

Los cambios y soporte que se realicen no afectardn los derechos

Nni las obligaciones de las partes.

Articulo 16— Ejercicio del derecho representado en la letra de

cambio o pagares electronicos. ELl ejercicio del derecho

consignado en una letra cambio o pagaré electronicos requiere

la exhibicion de estos. Dicha exhibicion se cumple con la

presentacion de la certificacion electronica gue emita el Reqgistro

Centralizado autorizado. Tal certificacion leqgitima a su titular

para el ejercicio de los derechos representados en el titulo v

tendrd cardcter de titulo ejecutivo para efectos de su cobro. La

certificacion no podrad circular ni servira para ceder o transferir

Nningun derecho sobre los titulos.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

De la normativa referida queda claro entonces que la citada ley,

establece las condiciones para que las letras de cambio o los pagare
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electronicos posean el mismo valor, eficacia probatoria y cardcter

ejecutivo que su equivalente en papel; pero bajo el entendido que,
tratdndose de un documento electronico como el que se analiza, que
fue emitido y firmado digitalmente el 22 de abrildel 2024, se requiere,
para efecto de controlar su circulacion, que se inscriba como lo
indican los articulos 8 y 9 mencionados, por medio de anotacion en
cuenta ante un Registro Centralizado y debidamente autorizado por la
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), de conformidad con
lo establecido en el articulo 11 de esta ley, esto con el objetivo de
controlar su circulacion; alli se registrardn los traspasos del titulo
desmaterializado, y serd esta entidad la que certifique que es el titular
para los efectos del cobro y obviaomente para ejercer los derechos que
confieren estos documentos electronicos, segun lo dispone el articulo
16 antes indicado, en cuanto a la exhibicion de la certificacion
electronica que emita el Registro Centralizado autorizado, que es lo

que le da el caracter de titulo ejecutivo.

Consecuencia de lo indicado este Tribunal discurre que la Ley 10069
sobre letra de cambio y pagare electronicos, es muy clara en cuanto a
los requisitos que debe cumplir un pagare, en especial un pagare que
fue emitido y firmado digitalmente como sucede en el caso bagjo
analisis, cuando ya estaba rigiendo tal ley, requisitos que no cumple
el pagare presentado por la recurrente, por ende, no constituye un
titulo ejecutable, por lo que considera este 6rgano de alzada que la
abogada Anel Aguilar Sandoval, no estaba legitimada para actuar en
representacion de la empresa THE CHANCELLOR MASTERS AND
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, pues omitio rendir

una garantia valida.
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Respecto al agravio expuesto por la apelante que la autoridad

registral archivd la oposicion interpuesta por presentar el pagare
mediante WIPO File, y que el plazo para presentar la oposicion vencia
el 22 de abril de 2024, fecha en que se presentd la oposicion y que d
esa fecha no habian comunicado que no se permitia actuar como
gestores oficiosos por medio de esa plataforma, considera este
Tribunal de importancia senalar lo establecido en el articulo 48 del
Reglamento de la Direccion de Servicios del Registro Nacional
42835-MJUP, publicado el 16 de abril del 2024, que en lo de interées
establece:

Articulo 48-Sobre el registro en el portal digital. La persona

usuaria deberd registrarse de forma gratuita, guedando sujeta a

la aceptacion de las politicas, terminos y condiciones

establecidos por el RN.

Conforme lo antes expuesto, en definitiva este Tribunal avala la
decision del Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que ese
reglamento se publico 6 dias antes de que se implementara y previo
a la ejecucion de las especificaciones tecnicas de téerminos vy
condiciones para la utilizacion de la plataforma WIPO File, lo que
modifico el sistema de recepcion en linea, con el propodsito de que aun
y cuando el usuario o gestor se encontrara registrado en el sistema
con anterioridad, se vieran en la obligacion de indicar que aceptaba
los terminos y condiciones, por lo cual debid comprender los alcances
de las especificaciones técnicas, por tales razones el argumento dado

por la apelante en este sentido no es de recibo.

Por otra parte, estima este 6rgano de alzada que con el recurso

interpuesto, la representante de la empresa recurrente busca un
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desaplicacion de la Ley 10069 sobre letra de cambio y pagaré

electronicos, lo cual no es posible por cuanto en la fecha que fue
emitido y firmado digitalmente el pagaré debid cumplir con los
requisitos establecidos en esta normativa vigente, de tal modo, en
atencion al principio de legalidad que rige la actividad de la
Administracion y que estd contenido en los articulos 11 de la
Constitucion Politica y 11 de la Ley General de la Administracion

Publica, los agravios no pueden ser acogidos por ser improcedentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las
consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por la abogada Anel Aguilar
Sandoval, apoderada especial de la compania THE CHANCELLOR
MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, que
tambien opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS, contra la
resolucion venida en alzada, la que en este acto se debe confirmar

para que se continue con el tradmite de inscripcion de la marca de

Oxford
International
servicios School.. en clase 41: educacion; formacion; servicios de

entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin
lugar el recurso de apelacion planteado por la abogada Anel Aguilar
Sandoval, en su condicion de apoderada especial de la compaiia THE
CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF
OXFORD, que tambien opera como OXFORD UNIVERSITY PRESS, en

contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propieda
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Intelectual a las 11:07:08 horas del 22 de julio de 2024, la que en este

acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la
via administrativa de conformidad con los articulos 25 de la Ley
8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, vy 42 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de
esta resolucion que se dejardan en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su
cargo. NOTIFIQUESE.
Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 11/06/2025 04:35 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fechay hora: 13/06/2025 10:04 AM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fechay hora: 12/06/2025 01:48 PM

Oscar Rodriguez Sdnchez Cristian Mena Chinchilla
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA) NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/06/2025 08:42 AM Fecha y hora: 12/06/2025 01:42 PM
Gilbert Bonilla Monge Norma Urefia Boza

euv/KOB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCION DE LA MARCA
TE: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
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TNR: 00.42.25

RESOLUCION SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TG: INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.49

RECURSO DE APELACION CONTRA ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA
TG: AREAS DE COMPETENCIA
TNR: ©O0.31.39
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