TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2006-0044-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca T-MOBILE TEAM

DEUTSCHE TELEKOM AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2005-6418)

VOTO No 151 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince

minutos del diecinueve 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 niimero uno-
trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de
la compaiiia DEUTSCHE TELEKOM AG, en contra de la resolucion dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve minutos del dieciocho de noviembre

del dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiséis de agosto del dos mil cinco, el
Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en representacion de la empresa sociedad
DEUTSCHE TELEKOM AG organizada y existente bajo las leyes de la Reptblica Federal
de Alemania, solicit6 el registro de la marca de servicios:“T-MOBILE TEAM” (DISENO)
en clase 38 de la clasificacion internacional, para proteger y distinguir: servicios de
telecomunicaciones, operacion y alquiler de equipos para telecomunicaciones especialmente

para radiodifusion y television.

SEGUNDO. Que por resolucion dictada a las trece horas diez y nueve minutos 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 inscripcion de la marca de servicios T-MOBILE TEAM
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(DISENO) clase 38, presentada por DEUTSCHE TELEKOM AG vy 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 compaiiia
mercantil relacionada apel6 la resolucion referida, y por escrito presentado ante este Tribunal
el veintiuno 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 once horas veinte minutos del veintiocho
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 Inscripcion de Documentos en el Registro Publico,
Asi también que se declare la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Publico que
sefalan 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 subsanacion 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 trece horas diez y nueve minutos del dieciocho de
noviembre del dos mil cinco y la de las catorce horas cincuenta y siete minutos, un segundo

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

CUARTO. Que a la sustanciacion 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, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.
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Redacta el juez Alvarado Valverdey,

CONSIDERANDO

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

la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, (ver folios 6 y 40).

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

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

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

A- Mediante minuta de calificacion de fecha 28 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 personeria 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 dacion 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
obligacion 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.3- Reintegrar timbre de ley ( ver nota al pie ) 4- Aportar documento de prioridad
(articulo 5 de la Ley de Marcas). 5- El poder conferido no cuenta con algunos de los requisitos
de Ley antes indicados, por favor subsane conforme lo establece el Cddigo Notarial para estos
casos. 6- Adjuntar al poder original la suma de 200 colones de Timbres del Colegio de
Abogados de Costa Rica (tdmese en cuenta que la tarifa de este tipo de Timbres vario a partir

del 5 de agosto del 2005).
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El recurrente alega violacion de los articulos uno, seis, seis bis y dieciséis de la Ley Sobre
Inscripcion de Documentos en el Registro Publico, pues en la minuta de calificacion no se
especificé cudl es el requisito faltante, razon 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 del la Ley
Sobre Inscripcion 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, desarroll6 con amplitud
los principios que informan la funcion calificadora del Registro de la Propiedad Industrial,
sefialando en esa oportunidad que ““ Debe cumplir de la manera mas agil posible su funcion, lo
que implica la fiel observancia de los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la Ley 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 recaudos que tal Registrador pueda

oponerle a su solicitud, para que este los corrija dentro del término de ley. Lo 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 una finalidad operativa en

cumplimiento de ese fin principal, que unicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y asi

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

Bajo esta inteligencia, a efectos de sanear las presentes diligencias, mediante resolucion de las
diez horas cuarenta y cinco minutos del seis 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 omision del funcionario que lo
autorizo, tal como lo exigen expresamente los articulos 84 del Codigo Notarial, en
concordancia con los articulos 28 y 1256 del Codigo Civil para las escrituras publicas en las
que un compareciente actue en nombre de otro. En atencion a esa prevencion, consta a folio
40, que se aporto el testimonio de la escritura adicional nimero ochenta y cuatro otorgado ante
la Notaria Marisol Rodriguez Cordero, visible al folio setenta y dos vuelto, tomo primero de

su Protocolo, en la cual se hace constar que personeria de la sociedad poderdante, asi como el
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poder especial original fue certificado en el extranjero por el notario Peter Kolb. Habiéndose
saneado debidamente la omision en que incurrid el apelante, la cual no pudo subsanar en el
término de ley dada la imprecision en la calificacion efectuada por el a-quo, situacion que a la
postre motivo el dictado de resolucion 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 trece horas diecinueve minutos del
dieciocho de noviembre del 2005 y devolver el expediente a sede registral para que continue
su tramitacion ordinaria. En consecuencia con lo anterior, queda insubsistente por conexidad,
la resolucion dictada a las catorce horas cincuenta y siete minutos un segundo, del trece de
febrero del dos mil seis, en cuanto declard sin lugar el recurso de revocatoria contra la

indicada resolucion.

CUARTO: De otros agravios del apelante. Mediante libelos presentados el once de enero y
veintiuno de abril del afio en curso, ante la Direccion del Registro Publico de la Propiedad
Industrial, el apelante pide ademés que se declare la nulidad absoluta de la circular de ese
Registro Publico que sefiala los criterios de calificacion de los documentos que se presentan
ante esa Dependencia, refiriéndose puntualmente a la Circular 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 otorgado en escritura publica. En la sustanciacion del recurso
de apelacion, ademads pide pronunciamiento expreso de que la norma aplicable al 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 Cédigo Civil y que para
verificar la subsanacion de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el

documento al Notario; agravios que a continuacion se conocen.

A- Respecto de la nulidad de la Circular RP1-01-2005.
Cuestiona el apelante la legalidad y constitucionalidad de la Circular RPI- 001-2005 de fecha
20 de enero del 2005, dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial; sobre

este agravio, esta claro que este Tribunal no puede entrar a conocer de esos extremos, no s6lo
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porque algunos de ellos no son de competencia material de esta jurisdiccion, sino también
porque esa via procedimental no es la idonea. Aunque este Superior Jerarquico ha admitido la
posibilidad de impugnacion de circulares en cuanto a aspectos de materia sustantiva registral,
reconociendo “su naturaleza juridica de acto administrativo general de efecto interno, lo que
obliga a ventilar su eventual disconformidad con el ordenamiento juridico superior, en sede
administrativa y no jurisdiccional, como podria erradamente pensarse en algun momento...”
(ver Voto No 087-2005 de las 14: 00 horas del 29 de abril del 2005), esta claro que este tipo
de pretensiones debe ventilarse mediante el procedimiento de ocurso, cuando el mismo esté
previsto para el Registro de que se trate, o bien mediante una diligencia administrativa
particular y autonoma que conlleve al dictado de un acto o resolucion definitiva ordenada por
cualquiera de los Registros que conforman el Registro Nacional, hipotesis que si aplica al

Registro de la Propiedad Industrial. Todo lo anterior conforme lo previsto en el articulo 25 de

la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

B) Sobre la aplicacion del articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para
la subsanacion de la escritura de poder presentada junto con la solicitud. El articulo 9
inciso d) referido, establece que la solicitud de registro de una marca contendra “el nombre y
direccion del apoderado en el pais, cuando el solicitante no tenga domicilio ni
establecimiento mercantil real y efectivo en el pais” y en el parrafo siguiente dispone al
respecto que ‘“cuando un mandatario realice las gestiones, deberd presentar el poder
correspondiente...” El numeral siguiente, ordena que la solicitud de registro de una marca
deberd ser admitida por el Registro de la Propiedad Industrial si : “c) Seriala una direccion o
designa a un representante en el pais”. Finalmente, el articulo 13 de dicha Ley dispone en lo
que interesa que: “de no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el
articulo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro
notificara al solicitante para que subsane el error o la omision dentro del plazo de quince dias
habiles a partir de la notificacion correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse

abandonada la solicitud”.

La interpretacion armonica de esta disposiciones nos permite inferir que en la acreditacion del

poder mediante documento idoneo, la debida designacién de un representante legal seglin las
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prescripciones de la ley, es un requisito sine qua non de admisibilidad de toda solicitud de
registro de una marca en la que se actie mediante apoderado. Aunque documentalmente la
acreditacion del mandato pueda verse como un acto separado de la solicitud propiamente
dicha, registralmente no lo es, pues aunque esta ultima constituye el documento principal, el
otro constituye un documento accesorio indispensable sin el cual dicha solicitud carece de
validez, pues faltaria el elemento de la legitimacion que es esencial para sustentar la pretension

administrativa. En efecto, la doctrina mas moderna sobre este particular ha sostenido:

“«

Se puede diferenciar la capacidad de aptitud genérica o
abstractamente concebida - legitimatio ad processum — de la
capacidad singularmente ejercitada — legitimatio ad causam -, en
relacion con el lugar en que se encuentre el sujeto respecto a la
pretension procesal. Y también, la legitimacion ligada con el fondo
del asunto. Sea dimension sustancial.

“ La legitimacion constituye esa posicion de privilegio en que
estan aquellas personas que, en razon de la ley, tienen un rango
especial, en su relacion con el objeto de la litis... No basta con la
simple existencia de las partes, sino que es de trascendental
importancia determinar si el actor es el sujeto con derecho para
ser parte, y poder asi obtener alguna decision jurisdiccional.

“ Al igual que debe determinarse si el sujeto demandado es o
no la persona que ha de sufrir la carga que su status implica. No
resulta correcto, entonces, prescindir de esta relacion, para
analizar en todo contexto la institucion en estudio.

“ De tal manera que el sujeto y el objeto quedan ligados,
directa o indirectamente, a los efectos de comprension de la
legitimacion sea activa o pasiva. De lo dicho, se puede colegir,
que la legitimacion es un requisito de admision de la pretension en
cuanto al fondo, y no solamente un requisito para la existencia de
un proceso. Por esto, la legitimacion es importante para
determinar la necesaria fusion entre los sujetos y la pretension
apoyada o no en un derecho o algun interés de relevancia
juridica.” (JIMENEZ MEZA, Manrique. La Legitimacién
Administrativa, [JSA Investigaciones Juridicas S. A., II edicion,
San Jose, 2000, p. 116-117).

Se dice que el documento basico o principal da prueba por si mismo del acto juridico y
deviene tipicamente inscribible siempre y cuando cumpla las condiciones de validez y
formalidades de la ley (articulo 1007 Cdédigo Civil), asi como los requisitos reglamentarios
dispuestos por la legislacion registral. El documento complementario o accesorio no es

inscribible por si mismo, sino como apéndice o anadidura de otro titulo tal como ocurre con
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aquellos que acreditan la personalidad y facultades de las partes, los que justifican la
autorizacion o aprobacion judicial o administrativa de ciertos actos o las certificaciones del

Registro Civil u otros registros u oficinas publicas.

En el caso sub examine, el recurrente estima que la prevencion que hizo el Registro de la
Propiedad Industrial para que se subsanara el documento publico por el cual se confirié el
poder especial —a la luz de lo dispuesto por el articulo 9 de la Ley de Marcas— es
improcedente, pues por tratarse de un instrumento notarial, su subsanacion se debe regular por
lo normado en el Cédigo Notarial y las directrices de la Direccion Nacional de Notariado.
Considera que el plazo de quince dias concedido por dicha Ley lo es para la correccion de
defectos de forma propios de la solicitud de registro de la marca, pero no es de aplicacion para
los notariales que son otorgados en escritura publica, caso en el cual no se puede
administrativamente establecer un plazo pues ello restringe al Notario en el ejercicio de su

funcion y le obliga a algo que la legislacion especial no contempla.

Este Tribunal no comparte la tesitura del recurrente, pues aunque lleva razon en cuanto a que
es el Codigo Notarial y las directrices de la Direccion Nacional de Notariado las que regulan el
procedimiento de subsanacion de defectos de los documentos notariales, desconoce que la Ley
de Marcas, al referirse a la solicitud de registro y sus condiciones de admisibilidad, lo hace
refiriéndose no sélo al documento principal propiamente dicho, sino también a todos y cada
uno de los documentos complementarios, pues de lo contrario, careceria de sentido el plazo de
quince dias que se impone para la subsanacion de requisitos, al quedar al libre albedrio del
Notario la oportunidad para subsanar aquellos documentos de naturaleza notarial, en
menoscabo de la celeridad del procedimiento registral marcario y el principio de preclusion al
que se ven sometidas sus diversas etapas por omision de formalidades en el plazo estipulado.
Como consecuencia de ello, dado que en general la preclusion supone el “agotamiento del
derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algin acto incompatible”

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta,

Tomo VI, 27 edicion, p. 352), el articulo 13 de la Ley de Marcas autoriza a la Administracion
Registral a tener por abandonada la solicitud, si el solicitante no subsana los defectos de forma

en el término indicado a partir de la debida notificacion.
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(8)) Sobre la aplicacion del articulo 468 inciso 5) del Codigo Civil para la subsanacion
de la escritura de poder y la procedencia de su devolucion. A-) El recurrente alega como
parte de sus agravios que la aplicacion que ha hecho el Registro de la Propiedad Industrial del
articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que fija un término de quince dias
para la subsanacion de defectos encontrados en la escritura de poder especial, ha sido erronea,
pues la norma que debe ser aplicada es la del articulo 468 inciso 5) del Cédigo Civil, la cual en
lo que interesa prescribe:

“«

Se anotaran provisionalmente:

5- Los titulos que no puedan inscribirse definitivamente por
cualquier defecto que lo impida. Esta anotacion provisional tendra
una vigencia de un ano y quedara cancelada de hecho si dentro de

b2

este término no se subsanare el defecto...”.

Al tenor de la letra de este numeral, el recurrente sostiene que el Notario cuenta con un plazo
de un afio, contado a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud de una marca, para
proceder a la correccion de la escritura publica que presentd al Registro, a cuyos efectos dicho
documento —entiéndase el testimonio pertinente— debe ser devuelto, para que se concrete su

subsanacion en la forma y modo dispuesta por el Codigo Notarial.

Tomando como punto de partida la propia tesis invocada por el apelante, en primer lugar debe
reconocerse que la inscripcion de marcas y otros signos distintivos esta regulada por una ley
especial, la cual dispone un procedimiento muy distinto del ideado originariamente por el
Codigo Civil para la registracion inmobiliaria, o el que existe en la Ley Sobre Inscripcion de
Documentos en el Registro Publico como complemento de las reglas procedimentales vigentes
en los Reglamentos del Registro de la Propiedad Mueble o el de la Ley del Catastro Nacional.
La ley especial debe aplicarse prioritariamente al procedimiento de registracion y solo a falta
de norma expresa procede aplicar la legislacion supletoria. Su naturaleza de especial se debe

““

precisamente “...no solo por la peculiaridad de su contenido, sino por apartarse de alguno de
los codigos o textos fundamentales del ordenamiento juridico de un pais...Constituye, ademads,

nota caracteristica de las leyes especiales el que suelen ser orgadnicas o completas, con



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inclusion de preceptos substantivos (los principios o prohibiciones del caso) y de normas
adjetivas (las penales y procesales consiguientes para la efectividad de las mismas, y para

sancion de sus infracciones).” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de

Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo V, 27 edicién, p. 161).

Asi las cosas, bien ha actuado el a-quo aplicando a las solicitudes de registro de la marca que
nos ocupa el término previsto en el articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
asumiendo correctamente que la misma se compone tanto de un documento principal como de
aquellos considerados complementarios, tal como quedé sentado en el considerando segundo
anterior. El plazo dispuesto en el articulo 468 inciso 5) del Codigo Civil no es aplicable en
materia marcaria, porque aqui rige una ley especial que desplaza la aplicacion de ese numeral

en cuanto a materia de procedimiento.

D) Un punto aparte a resolver se relaciona con la obligatoriedad que tiene el Registro de la
Propiedad Industrial de devolver los documentos notariales al profesional autorizante, para
que proceda a su correccion, cuando al mismo se le han sefialado defectos formales o de fondo
que impiden o suspendan la admisibilidad o inscripcion del derecho que se pretende tutelar.
En lo que se refiere a la correccion de instrumentos publicos, el articulo 75 del Codigo
Notarial nos indica que los errores u omisiones deben salvarse por medio de notas al final del
documento, pero antes de las firmas, o bien mediante documento adicional y el articulo 96
establece que los errores en la escritura o su modificacion, se podran corregir por el Notario
escribiendo notas marginales o al pie de la matriz, siempre que las partes las firmen. Ahora
bien, una de las caracteristicas del Notariado Latino radica en la particularidad de que no es el
original del instrumento el que se entrega a las partes, ni el que va a circular en oficinas;
tampoco el que se registra o el que tendra el valor ejecutivo para generar efectos juridicos, sino
que, van a ser las copias auténticas de éste, es decir los testimonios, los llamados a desplazar
los efectos juridicos que permanecen en la matriz, para hacerlos valer en las oficinas publicas
(efectos sustantivos y adjetivos del documento notarial, articulo 114 y 124 del Codigo
Notarial) Al expedirse el testimonio y transcribirse la escritura es procedente salvar los
errores, enmiendas o modificaciones incorporandolas de una vez en el texto, es decir, no hay

necesidad de consignarlas erroneamente para posteriormente salvarlas; sin embargo, si estos
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errores son copiados en el testimonio, se pueden salvar mediante razon notarial, siempre que
dicho error haya sido corregido en la matriz. El procedimiento admitido en nuestra legislacion
notarial para subsanar errores en la escritura matriz y en el testimonio respectivo, nos permite
concluir que el Notario requiere de la tenencia material de dichos documentos para proceder a
las correcciones. En cuanto a la primera, puesto que no se entrega a los interesados, sino que
es conservada por el Notario o el Archivo Notarial, dada su vocacion de perpetuidad y la
integridad, no se presenta en la praxis problema alguno para concretar las correcciones
mediante las notas del caso o expedir las escrituras adicionales necesarias. No obstante, en
cuanto a los testimonios, debe concluirse que efectivamente, desde un punto de vista teorico,
es menester su posesion efectiva en manos del Notario, todo lo cual nos permite deducir que
las Oficinas Publicas y en especial la Administracion Registral estd obligada a devolverlos
para que el Notario los subsane, quedando a su discrecion cualquiera de las formas previstas y
permitidas por el Codigo Notarial, segun lo establecido en los articulos 118 y 119 del Cédigo
Notarial. Es decir, circunscribiéndonos al caso que se resuelve, no es dable pensar que ante la
negativa del Registro de la Propiedad Industrial de entregar el testimonio de una escritura
publica en donde se otorgd un poder, independientemente del expediente en que éste se
encuentre, pero al que ha hecho relacion el Notario segun lo permitido por el articulo 82
parrafo segundo de la Ley de Marcas, es viable la subsanacion Unicamente por escritura
adicional, pues esta forma de correccion de escrituras suele ser excepcional frente a la otra,
ademas de ser mas gravosa para el administrado, desde todo punto de vista. Desde esta
perspectiva, tiene razon el apelante al sostener que: “El Registro de la Propiedad Industrial
esta adscrito al Registro Publico y es parte del Registro Nacional, en consecuencia, tal y
como ocurre en los demds Registros, una vez calificada la escritura por el Registrador, el
mismo debe devolver ese documento al Notario Publico para su correccion, cosa que no
ocurrio en el presente caso. ... “Es obvio que esta actuacion del Registro de la Propiedad
Industrial es contraria a los procedimientos de inscripcion de documentos y derechos a favor
de los administrados en el Registro Publico, pues con la misma coloca en un estado de
indefension al solicitante al no devolver el documento de Poder Especial otorgado en

escritura publica al Notario para proceder a su correccion’.
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Notese, que el apelante solicité la devolucion del documento para ser corregido, y no se
advierte del expediente que el a-quo resolviera interlocutoriamente tal extremo; por lo que
entiende este tribunal que existe una omision violatoria al principio constitucional de peticion
en este punto, pues el Registro debid pronunciarse respecto de tal solicitud en un sentido o en

otro, lo cual se hecha de menos en este caso.

Como resultado de este tipo de situaciones, la Direccion del Registro de la Propiedad
Industrial, mediante la circular RPI-003- 2006 de 13 de febrero del 2006, sobre la “Correccion

de defectos de Poderes”, establecio claramente el siguiente procedimiento:

“...En aquellos casos en que el usuario desee corregir el testimonio con vista

en la matriz, debe proceder a solicitar, antes del vencimiento del plazo

otorgado para el cumplimiento de la prevencién, la devolucion del

documento del respectivo poder, para lo cual debera adjuntar a la solicitud

de devolucion, una copia del documento, tal y como lo dispone el articulo
93 parrafo 2° de la Ley de Marcas y otros signos distintivos...” (lo resaltado

no es del original)

QUINTO: Sobre la nulidad de las resoluciones dictadas por el Registro. Mediante
resolucion de las trece horas diecinueve minutos 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 T-MOBILE TEAM Yy por resolucion de las catorce horas cincuenta y siete minutos
un segundo del trece de febrero del dos mil seis, se declar6 sin lugar el recurso de revocatoria
contra esa resolucion y se admitié el recurso de apelacion, en virtud del cual conoce este
Superior. El fundamento que tuvieron ambas medidas subyace en que el interesado no subsan6
en el término previsto legalmente el documento de poder que habia presentado. Sin embargo,
quedd demostrado que tal omision fue propiciada por una impropia calificacion hecha por el
funcionario registral, situacion que vicid en cuanto al motivo las resoluciones dictadas

provocandose su nulidad. No obstante habiéndose enderezado los procedimientos con la
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prevencion realizada por este Tribunal para subsanar el defecto advertido en el poder especial,
debe declararse con lugar el recurso de apelacion y ordenarse la revocatoria de la resolucion

recurrida, como en efecto se dispone.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativa, de doctrina y
jurisprudencia que anteceden y por haberse saneado las presentes diligencias en cuanto a la
representacion que acredita el gestionante, se declara sin lugar la nulidad interpuesta por la
empresa DEUTSCHE TELEKOM AG en contra de las resolucion de las trece horas
diecinueve minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco y de las catorce horas
cincuenta y siete minutos, un segundo, 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 en 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 continte su tramitacion. NOTIFIQUESE. —

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martinez Rodriguez Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

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