TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACION N° 2004-0147-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca “Multisolution Plus”

Wasser Chemical S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 5828-02)

VOTO N° 032-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del

diecisiete de febrero de dos mil cinco.

Visto el Recurso de Apelacion interpuesto por Federico Carlos Saenz de Mendiola, Abogado y
Notario, vecino de San José, con cédula de identidad uno- trescientos noventa-cuatrocientos
treinta y cinco, quien dijo ser apoderado de WASSER CHEMICAL S.A., una sociedad
organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en calle 161 A, No.37 A
77, Santa Fé de Bogota, Colombia, en contra de la resolucion dictada por la Direccion del
Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de
setiembre del afio dos mil cuatro, con ocasion de la solicitud de registro de la marca de fabrica y
comercio, denominada MULTISOLUTION PLUS, en clase cinco (05) de la nomenclatura
internacional, para proteger una solucion multi proposito para lentes duros y gas permeables,

disefnada para el mantenimiento de éstos. Y

CONSIDERANDO:

PRIMEROQO: Sobre los poderes especiales para actos o contratos con efectos registrales. A-)

El primer parrafo del articulo 1256 del Codigo Civil estipula: "El poder especial para
determinado acto juridico judicial y extrajudicial, solo facultara al mandatario para los actos
especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren
consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar...”. El contenido de
esa norma llevo al tratadista nacional, don Alberto Brenes Cordoba a expresar, por ejemplo, en
una de sus insignes obras, lo siguiente: "Con referencia a la extension del poder, éste puede

clasificarse en especial, especialisimo, general y generalisimo. / Es especial, el que se otorga

-1-



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

para determinado negocio, judicial o extrajudicial. Una vez desemperiado éste, cesa el poder, no

siendo licito extenderlo a ningun otro asunto aunque fuese derivacion o consecuencia del

primero, por ejemplo, conferido poder para dar en arrendamiento un inmueble, el apoderado no

tiene facultad para percibir los alquileres..." (Tratado de los Contratos, 4* edicion, Editorial

Juricentro, San José, 1992, p. 273. El subrayado no es del original). B-) De la disposicion del
articulo 1256 y de la cita doctrinaria transcritas, y desde luego que con apego a la extensa
doctrina restante y jurisprudencia aplicables, a este Tribunal le resulta muy claro que un "poder
especial" nace a la vida juridica destinado, por definicion, a agotarse con el cumplimiento, por
parte del apoderado, tinicamente de las tareas determinadas en forma previa y detallada por su
poderdante, pues en caso contrario, de interesarle a éste la autorizacion de otras facultades
allende los limites propios de un "poder especial", la ley le ofrece como alternativa el
otorgamiento de otros tipos de poderes, verbigracia, los previstos en los articulos 1253 y 1254
del Cédigo Civil, que estan sujetos, valga subrayar, a las solemnidades estipuladas en el ordinal
1251 ibidem (es decir, debidamente otorgados en escritura publica e inscritos en el Registro

Publico). Desde este punto de vista, entonces, seria un error incluir dentro de un poder especial

una generalidad de facultades que hagan que el poder asi conferido carezca de determinacion

acerca de cudles actos o contratos estara el apoderado facultado a realizar, imprecision que
impide tener certeza acerca de su efectiva extension, pues en tal caso ejecutar lo mandado no se
agotaria con un unico acto o actos especificamente determinados. C-) Por otra parte, en el
segundo parrafo del citado articulo 1256 se estipula: "...El poder especial otorgado para un acto
o contrato con efectos registrales debera realizarse en escritura publica y no serd necesario
inscribirlo en el Registro”. Al respecto vale sefialar, tal como lo ha hecho este Tribunal en
resoluciones anteriores, que con la reforma de ese ordinal, junto con otras mas que se dieron a la
luz de la promulgacion del Codigo Notarial en 1998, el legislador optd por incorporar un
conjunto de reformas legales con el fin de fortalecer la seguridad del trafico de los bienes y
derechos inscritos en el Registro Nacional, en aras de cumplir cabalmente con el propdsito
sustantivo de ese Registro, el que se encuentra recogido en el articulo 1° de la Ley sobre
Inscripcion de Documentos en el Registro Publico (N° 3883 del 30 de mayo de 1967):
"..garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros”. En el
caso especifico de la adicion que se hizo al numeral 1256 tantas veces citado, con ella se dot6 de
una especial formalidad a los poderes especiales otorgados para todo acto o contrato con efectos

registrales, estableciéndose de manera inobjetable, que a partir del 22 de noviembre de 1998,
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deben ser otorgados en escritura publica. Asi las cosas, esta claro que cuando se trata de un poder

especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales, debera realizarse en escritura

publica, sin que sea necesario inscribirlo en el Registro.

SEGUNDO: Sobre el uso de poderes en el ambito marcario-registral. A-) La Ley de Marcas

y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000), entr6 en vigencia el dia 9 de mayo
de 2000, como resultado del depodsito en la Secretaria del Sistema de Integracion Econdmica
Centroamericana, del instrumento de ratificacion del Protocolo al Convenio Centroamericano
para la Proteccion de la Propiedad Industrial (v. dictamen C-072-2000, emitido por la
Procuraduria General de la Republica el 10 de abril de 2000). Para lo que interesa aqui, el
articulo 9°, parrafo segundo, de esa ley, prescribe lo siguiente: "Los solicitantes podran
gestionar, ante el Registro, por si mismos con el auxilio de un abogado o por medio de
mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, debera presentar el poder
correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, debera
indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta [sic] y el numero de solicitud o registro
en que se encuentra”. B-) De esa disposicion merece destacarse que los mandatarios que realicen

gestiones, deben presentar el poder correspondiente, poder éste que, de acuerdo con lo

examinado en el Considerando Primero de esta resolucion, debe haber sido conferido conforme
con los requisitos legales establecidos, y mas concretamente, del Codigo Civil, pues no seria
pertinente la utilizacion hoy dia, de un poder conferido de acuerdo con el régimen que imperaba
cuando se mantenia en vigencia el citado Convenio Centroamericano, en una época y un sistema
legal muy diferentes de los actuales, en que la legislacion interna exige que el poder especial que
se otorgue para realizar actos o contratos con efectos registrales debe hacerse en escritura
publica, ademas, la oportunidad concedida por el legislador en el Transitorio I de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, en la actualidad no tiene aplicacion, por cuanto esa
disposicion fue prevista solo para las solicitudes de registros o renovaciones pendientes de
resolucion al momento de la entrada en vigencia de la citada ley . C-) Por lo expuesto, queda
claro que la legitimacion procesal, o legitimatio ad processum, es un requisito de caracter
formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde su primera intervencion, por todo
aquel interesado (sea como sujeto activo, o como sujeto pasivo del tramite instaurado) en alguna
gestion administrativa en el ambito marcario-registral, tal como lo exigen los articulos 9° parrafo

segundo, y 82 parrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el
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numeral 4° del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo
N°30233-J), que habria que relacionar, mutatis mutandi, con los numerales 16 de esa Ley y 22,
de ese Reglamento. Y es mas, tan crucial resulta la satisfaccion de ese requisito, que su
cumplimiento debe de ser constatado o prevenido por el Registro de Propiedad Industrial, desde
el mismo momento en que el interesado gestiona por primera vez, tal como se infiere de lo
dispuesto en el articulo 13 de la Ley de Marcas, bajo el apercibimiento de considerarse
abandonada la solicitud o, en su caso, de que resulte invalidado el procedimiento que se hubiera
desarrollado. D-) Asi, se deduce que quien dentro del contexto registral se arrogue la calidad de
mandatario de otra persona, fisica o juridica, nacional o extranjera, debera acreditar la existencia
de un poder que lo legitime para representar validamente a quien represente, sea aportandolo en
el momento que se presenta la gestion, o acogiéndose a la dispensa legal hecha en el ultimo
parrafo del articulo 9° de dicha Ley, que permite hacer uso del poder que consta en el Registro de
la Propiedad Industrial, eso si, siempre que ese poder se haya otorgado de conformidad con las
reglas establecidas en la legislacion interna, y mas concretamente, en el Codigo Civil, tal como

ha sido explicado en esta resolucion.

TERCEROQO: Sobre la invalidez del "poder" tenido a la vista. A-) De la lectura integral del
poder otorgado al Licenciado FEDERICO CARLOS SAENZ DE MENDIOLA, por parte de la
sociedad WASSER CHEMICAL S.A., copia de poder visible a folios 31, se puede determinar

claramente que, a pesar de que fue denominado como "especial ", se refiere mas bien a una
generalidad de actuaciones relacionadas con “...l]a obtencion de REGISTROS,
RENOVACIONES, TRASPASOS, ACEPTAR TRASPASOS, CAMBIOS DE NOMBRE DE
NUESTRAS MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES,
SENALES DE PROPAGANDA, DENOMINACIONES DE ORIGEN, PATENTES DE
INVENCION, Y DEMAS MODALIDADES, REGISTROS SANITARIOS, DERECHOS DE
AUTOR, NOMBRE DE DOMINIO, ASI COMO A OTORGAR LICENCIAS O
CONSENTIMIENTOS, a cuyo efecto lo faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos
necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestas, declaraciones,
otorgar declaraciones de uso y/o adopcion, formular apelaciones y reclamos, oblar impuestos,
justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir

[...]. Se concede al expresado mandatario poder bastante para responder en juicio a todas las

reclamaciones o demandas que por motivo de la marca o patente se presentaren y hacer cuando
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(sic) fuere necesario, ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden,
dandole asimismo facultad para sustituir el presente poder en todo o en parte conservando sus
atribuciones originales y en caso de ser necesario revocar sustituciones dichas...”; por lo que
resulta que la ejecucion de lo mandado no se agotaria con un inico acto o actos especificamente
determinados, sino que quedaria vigente o se extenderia para realizar otros tramites adicionales
que fueron citados en forma general, todo lo cual desnaturaliza su caracter "especial" y lo
invalida, de conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 1256 del Cédigo
Civil. B-) De igual manera, para el otorgamiento de dicho poder no se cumplié con el requisito
ad solemnitatem estipulado en el segundo parrafo del articulo 1256 del Codigo Civil, pues no se
elevo a escritura publica, por lo que también resulta ademas de invalido, ineficaz, no pudiendo el
Licenciado Sdenz De Mendiola actuar validamente en nombre de la empresa que lo otorgd,

porque ha carecido en todo momento de legitimatio ad processum.

CUARTO: Sobre lo que debe ser resuelto. Asi las cosas, tal y como se indicé supra, por

constituir este Tribunal un 6rgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, se ve compelido a
declarar, con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo dispuesto en los articulos 165 y
166 de la Ley General de la Administracion Publica (cuerpo legal supletorio en el actuar de este

Tribunal) la nulidad abseluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolucion

dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas ocho minutos trece segundos del
diez de abril de dos mil tres (f.8), con el propdsito de que ese Registro proceda a enderezar los
procedimientos, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos.

QUINTO: Finalmente, se instruye al Registro a quo a efecto de que, para casos futuros, debe
acatar las prevenciones que este Tribunal le ordene dentro del ambito de su competencia. Notese
que en el presente caso, a pesar de que, mediante resolucion de las nueve horas del seis de enero
del presente afio, se le previno a ese Registro aportar copia certificada del poder otorgado por la
empresa Wasser Chemical S.A. al Licenciado Federico Sdenz De Mendiola, dicha prevencion
fue contestada por el gestionante y no por la autoridad prevenida. De modo que, si no hubiese
mediado intervencion del interesado podria haberse causado un retraso innecesario en la

tramitacion de este asunto, que el administrado no debe cargar.
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POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo
resuelto y actuado en este asunto, desde la resolucion dictada por el Registro de Propiedad
Industrial a las once horas ocho minutos trece segundos del diez de abril de dos mil tres. Tome
nota el Registro de lo indicado en el considerando quinto. Previa constancia y copia de esta
resolucion que se dejardn en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el
expediente a la oficina de origen para que se enderecen los procedimientos.—

NOTIFIQUESE.—

Licda. Yamileth Murilllo Rodriguez Licda. Xinia Montano Alvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada



