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INTRODUCCION

El tema de los Distintivos Comerciales, especificamente "Las Marcas de
Fabrica", estudio al que circunscribo fundamentalmente mi trabajo, es de ex
traordinaria importancia, que me ba impulsado a esccgorlo como punto de nmi

.Tesis Doctoral; no obstante, existeg profesionales y funcionarios que poxr
4desconocimigntos de las leyes o por;restarle importancia al tema, emiten
opiniones o dictan resoluciones grbitrarias, con el consiguiente perjuicio
al igteieéado.

El empleo de marcas o signos para distinguir los productores y comer-
ciantes, unos articulos de otros, de la misma naturaleza, data desde tiempos
remotos, aunque no siempre haya servido para indicar la procedencia de las
mercaderias amparadas.

Pero la institucidén: de las marcas de fabrica, ha tenido siempre por ob-
jeto disgtinguir lo propio de 1o ajeno; dé éhi:que todas las legislaciones mo~
dernas le han prestado particulsyr atencidédmn, a fin de amparar debidamente a
los fabricantes, de estimularlos y de procurar el desarrcllo de la industiria
dentro de una legitima competencia. Por eso,:una marca de fabrica confiere
a su duefio un derecho tan vespetable comb inviolable ante la ley. XLas marcas
de fabrica dentro de la ley, constituyen una proteccidn para los comercian-
tes y fabricantes que, mediante su trabajo y esfuerzo, desean imponer sus
articulos o productos en los mercados de mayor éceptacién Yy por €sc les con-

cede las acciones correspondientes.
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OBJEH _DEL DERECHO A LAS MARCAS: e
El objeto de las marcas es distinguir unos de otros, articulos de 1la
misma naturaleza; nero procedente de distinta industria o comercio, © aéﬁ de
la misma procedencia, pero de diferente calidad. En viritud de esta.distinm
cidn, el propietario de ella puede llegar a hacer ciientelé, acredi%ando
con el signo empleado, el producto fabricado o distribuido, asegurandose la
propiedad exclusiva y afirmando el mantenimiento de los clientes, en razdn
del crédito adquirido con las marcas con que se ideniifican los productos.
Ademas, el estado protege al consumidor, en el sentido de que éste, sin mayor
dificﬁltad, distinga o identifique los productos de su predileccidn, sin gue
confunda unos articulos con otros de la misma naturaleza, pero de distinta
procedencia.

FTUNDAMENTGC JURIDICO:

El problema de mayor trascendencia, cuando se habla de marcas de fabri-
ca, es la determinacidén del fundamento juridico o basc de su proteccibdn. De-
bemos sefialar que no existe un criterio undnime al respecto. En efecto, las
marcas constituyen una realidad que se ha impuesto por si misma, a través de
las opiniones de la doctrina y de la solucidn jurisprudencial de algunos ca-
808,

El problema fundamental que nos presenta la fundameutacidn de la marca,
es la de establecer si tales signos pueden ser protegidos mias allad de su va-
lor distintivo. Efectivameunie, nc cabe duda alguna de que el signe ha de ser
protegide en la funcidn fundamental que desempeﬁa, y ésta funcidn es incues-
tionablemente la individualizacidn del producto.

. . . . . (L
Veamos al efecto, algunas doctrians que han inientado explicarlo. g

(1} Joagquin Rodriguez Rodriguez. Curso de Derecho Mercantil. Cuarta
Edicibn, México. Editoxial . 1850,
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lgunos comentaristas consideran que el derecho a la marca es de creacidn
legal, cuyo respeto es exigido por la moral, es decir, no ven mas fuente de
ése derecho que la ley.

2. Otros consideran como fundamento del derecho.a la marca, la necesidad de
garantizar el interés econdmico de la Sociedad, y han elaborado la TEORIA DEL
INTERES ECONOMICO, por la cual justifican la intervencibn del estado, para
proteger la propiedad de las marcas, mediante tres motivos: a) por el inte-
vés del duefio de la marca,. al qae:habré de defenderle, el valor econdmico que
representan sus clientes, b) Por el interés de la Sociedad, de que la usur-
pacidén de una marca no aliere el orden pliblico, y ¢} Por el interéds econdmi-
co del consumidor de que no le den productos de inferior calidad que la de los
auténticos.

3 Tenemos los que sostienen que el derecho de las marcas no ha de buscarse
en leyes especiales, porgque la propiedad industrial en 51 es un producto del
derecho natural, y que las leyes no hacen mis que reconocerla y reglamentaria.
La propiedad de las marcas no existe en pueblos sin industria; pero a medida
que se desarrolla y su comercio se afirma, surge la necesidad de legislaria,
por una necesidad social, Surge asi ia teoria que considera la MARCA COMO

UN ELEMENTO DE TFUNCION SOCIAL.

NATURALEZA JURIDICA.

Son varias las teorias que pretenden explicar la naturaleza del derecho
sobre la marca, entre las que se encuentran la de la Propiedad Comdn, de la
Fropiedad Intelectual y de los Bienes Inmateriales., Considero a la dltima
de las citadas, la mas importante.

TEORIA BE LA PRCPIEDAD COMUIl: Los primeros expositores de las marcas,




consideraron que la relatidn de los derechos existentes entire la marca y su

titular, presentaba todas las caracteristicas de la propiedad comim, y que

el dereciio a la marca era la consecucncia directa del derecho de la propie-

dad que existia Sobre los objetos a que se aplicaba. El error de ésta teoria

es evideante, pues vendido el ohjeto marcado; no se vende el signo distintivo,

la propiedad del objetc se traspasa, no asi la de la marca, que sigue forman-
] _ _ (2)

do parte del patrimonio del propietario,

TEQRIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Esta teoria explica como los derechos

scbre la marca, como los del inventor o autor, nc pueden incluirse en la
clédsica divisidn de los derechos, en reales y personales, pues todo derecho
consta de trez elementos: objeto sobre el que se ejerce, sujeto que lo ejsr-
ce y la relacidn juridica entre el sujeto y el objeto, De éstos tres elemen-
N\
tos, sblo uno puede servir para una clasificacidn de los derechos, tal es, el
objeto del derecho. Este objeto puede ser las cosas materia les (Derechos
Reales), o bien, puede constituirlo las acciones poesitivas o negativas de
otras personas (Derechos Personales), y por @ltimo pueden serlo, €sos pro-
ductos del ingewnio o inteligencia del hombre, que sin ser cosas, tampocc de=

perden de la accidn o inaceidn de las personas; pero gque representan para su

o)

3%
Ry
titular un valor patrineminial, {JBerecho a las marcas).
YECRIA DE IOS BIENES INMATERIALES, Esta teorfia fué propuesta por JOSE KTHIER,

quien sostiene que todo derecho en Gltima instancia, 1o que se propone €5
’ N 3 . . P 2 . B
proteger el trabajo del hombre porque representa un ianterés economico nece-
. . . . + =2 .
cario para su bienestar y evolucidn. Admite pues la divisidn clésica de los

dexechos, derechos reales y personales; pero le agrega una terxcera, come sSou

(2} Aviiés de Pou-3z2., Edicidn. J.M. Bosh. Barcelona, 1959.
(3} Zmbriologia Juridica - Edmundo Picard.
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los derechos inmateriales, que no son necesariamente los producidos por 1a
intelipgencia del hombre, sino son todos aquellos dque son producto de su tra-
bajo., La marca, el crédito de la misma, y la clientela, se pr;tegen por el
valor pairimonial o econdmco que representan a.nque nc sean obra de la inte-
iigencia.

La obra de arte, dice Kdhler, se protege no porque sea originada, sino
porque representa, ante todo, trabajc y valor econbmico,

e

ia naturaleza del derecho de marcas es un tema puramente constructivo

sin trascendencia practica, tanto menos desde el punto de vista de nuestra

«F

)
=
]

iegislacidn que considera los signos distintives de la empres como otras
tas formas de derecho de propiedad industrial. La concepcidn germénica, que
ve en los derechos de marcas una proyeccidn de la personalidad humana sobye
los productios de la actividad industrial { derecho de 1la nersonalida de con-
tenido juridico patrimonial), es inadecuado a nuestra legislacidén. Cierta-~
mente, la versibn de la ley coasiste en formulaxr normas de conducta y 1o
concentos dogmidticos. Pero la concepcidn del derecho de marcas, como un de-
s, - . » . A
recho absolute, se adapta mejor a los preceptos concretos de la regulacidn
positiva., La calificacidn como derecho de propiedad es mucho mis neta y nre-
2 I ] ¥, 0 : + . | n (4)
cisa que la figura del derechoc sobre bienes inmateriales.
Zn cuanto a la naturalez juridica de tal derecho, se ha sostenido por
riuchos autores, que el dereclio a i1a mavrca es un derecho de personalidad {(Gier-
ke, Ramella), citado por Rodriguez Rodriguez, ya que la marca tiene por fin

individualizar a la persona del fabricante o comerciante que la utiliiza,

oaquin Garriguez - Curso de Derecho Mercantiil, 3a. Edicidn, Madrid.
ilverio Aguirre Torres, impresor, 1859 - 1LE0,
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Pero en estudios hechos recientemente, se llegd a la conclusidn que el dere—
cho a la marca, en cuanto derecho al uso exciusivo de 1la misma, es un dere-
cho de Propiedad que.recaec sobre un bhien inmaterial y por lo tante, tiene to=
(&)
das las cavacteristicas que la llamada Propiedad Inmaterial, De tal ma=
nera que actualmente, no se discute\que el devecho que el titular de la mar -
ca tiene sobre ella, es un derecho de propiedad, La marca, como Los demés
distintivos, es un elemento intangible de la empresa y forma parte de la lla-
La propiedad de quien tiene a su favor un regisiro de marca, debe consi-
devarse estrictamente limitada a los términos mismos del derecho o resolucidn
administrativos que la concedid y, por consiguiente, lcos i1imites mismos de
los respectivos registros, darén al registro o a los tribunales respectivos,
la nocidn de cual es el campo vedado, cualéterreno que no puede invadiv un

registro posterior,

() Carnelutti - citado por Rodriguez Rodriguez. Okra citada.



CONCEPTC DE MARCA - MARCA DE FABRICA, MARCA DE CCOMERCIOC, MARCL DE AGRICULTURA

v

De conformidad con la ley de Marcas de Fibrica, se considera marca de
tabrica o de comercio, cualquier signo con que distinguen los productos de
una fdbrica, de la agriculivra o 1los objetos de un comercio, Esg aquel sig-~
10 0 medic material caracteristico de cualquier clase adoptado para sefialar
y distinguir de sus gimilaves, determinades prodictos de la industria, agri-

culiura y del comercio. {(Ari, 1 iLey de Marcas de Fabrica y 57 €. de Comercio).

™~ ™ < 1" . .
MARCA DI FABRICA - "Las marcas de fédbrica amparan un producto determinado,

con relacidn a la empresa quc lo fabrica; la marca de fébrica en consecueuncia,
identifica a 1a vez el tipoc de producte, claidad del mismo v procedencia de
una empresa indusitrial, Por lo tanto, una empresa industrial determinada pue-~
de tener varias marcas de fdbrica para un tipo de producto si los articulos

n (8}

son de diferente calidad.

o) 11 N . -
MARCA DX COMERCIO - Tieunen la misma funcidn aue las marcas de fabrica,

solamente que en relacidn con la empresa distribuidora y no con ia produc-—
"7
. 2 ik . . . . .
cidn, Se denominan también marcas de distribuidor y deben ser usadas en
tal forma que no ocvlien, alieren o supriman las marcas de fibrica, tal co-
mo lo regula el Art. 570 de? Cédigo de Comexcio. §Los derechos del comercian-
te o disiribuidor sobre sus marcas de comercio, son 1o0s mismos que los del
VIR T oy L i P nZ- s
fabricante sobre sus marcas de fabrica,
En forma similar a las marcas de fébrica de comercio, pueden emplear-
y s k i
se signos para identificar productos agricolag, las cuales se denominan mar-—

cas de agricultura y se rigen por las mismas normas que las marcas, aungue

%) Revista de Derecho Mercantii =D
'7) Revista de Derecho Mercaantii --.3

N

v, Lara Veladoc.
r, Lara Velado.

N
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las actividades a que se aglican o son mercantiles {(Art..1- 5 L,.de Marcas
de Faprica},

Puede usarse como marca, cualguier medio material, signo,emblema, nombre
que gea susceptible por sus caracteristicas especiales, de distinguir los ob-
jetos a que se apiigue de ctrcs de 1la misma especie o clase, siempre que cum-—
pla con los requisitos que la ley especial determina - Art, 573 Cddigo de Co-
nercio, Este articulo dice qué cosas pueden usarse comc marcas de fabrica,
sin dar concepto de 8stas, comc 1o regula el Art. 1 de la Ley de la materia,
gue no hace més que indicar 1¢ que la ley considera como marca de fabrica 7
cuales son los productos u objetos que pueden distinguirse.

La marca agricclas ¢ de fébrica, 1o que hace es distinguir quién produjo
o fabricd el producto, en cambio, 1la de comercio identifica al vendedor sin
importar quién sea el productor, Lo anterior no se opone a que un mismo pro-
ducto sea distinguido, tantc nor la marca del productor como la del distri-
buidor o veundedor; pero sin alterar, suprimir v ocultar ainguno de ellos,

E1 productor o fabricante puede registrar a su favor marcas de comercio, pa-
ra distinguir los articulos que otro fabricante produce y que se consumen en
el mismo mercado, consecuentemente, no sdlo .el comerciante puede registrav

marcas de comercio y el fabricante sdlo marcas de fibrica.
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2 De dénde nace el derecho ai registro de una marca?

EL primer usuario siu registro no es propietaric de la marca, ni puede
ejercitar las acciones civiles y criminales que la ley establece para perse-«
sgulr a quienes perturben el disfrute exclusivo de la misma por el propieta-

. -~ g . y 1 . - .
rio, Fero no esta privado de todo derecho pues por o1 primer usoc, aun 3in
registro, se adquiere un derecho frente al estade, cual es el de autorizar
al wsuario para exipgir del estado, mediante el cumplimiento de determinados
- Y s - A " - 3 & o . - o~ - /-,.
requisitos, la concesicon del registro en el supuesto de que la marca no esi
ain registrada a nombre de ninpguna persona, Art., 575 del Cddigo de Comercio.

£En
. 7 ~ne . 4 D) .

conclusion, podemos afirmar que el intervesado gque haya hecho usc de
la marca, tiene preferencia para el registro de la marca solicitada; solici-
tud que deberi ser presentada en el Registro de Comercio, mor cualquier pro-
pietario de una marca nacional ¢ extranjera, siempre que se sujete a las re-
glas establecidas en la Ley de Marcas de Fabrica (Art., 4), al €ddigo de Co-
mercio (Arts,. 575 y ss.), a la Ley de Registro de Comercio (Arts. 65, 78 y
80) y al Reglamento de ésta Ley (&rt.. 5).

DERECHO AL USO DE LA MARCA, VIGENCIA Y CADUCIDAD,

E1 derecho al uso de la marca, nace del ragistro mismo; no puede ale-
garse el derecho a un distintivo solamente por el uso, sino ha sido objeto
de registiro. El registroc de una marca, tiene un plazo de 20 afios, segin 1o
establecido en el Art, 21 de la Ley de la materia, relacionado con el Art, 88
de la Ley de Registro de Comercio,. Su vigencia estd sujeta al pago de un
impuesto anual, pagaderos por quingquenios, o sea lapsos de cico ahos; ne
obstante, la persona que hace el registro puede anticipar el pago de uno

o varios quinquenios. El recibo de pagos se presentarid a la dependencia




antes mencionada, dentro del primer mes del periodc correspondiente; siuc se
niciere asi, podrd efectuarse deniro de noventa dias siguientes, pagango las
multas siguientes: Cincuenta Colones por pago verificado dentro de los trein-

Ky
i

ta dias siguientes al aanteriox periodo de gracia; Setentra y Cinco colones por

[0
< »iFi 3 PR .‘( - 1 1 « . Osan Catlar o ~an = -
pago verificado treinta dias al plazo anterior y Cien Colones por el pago ve
PPN s P '., . . . P
yvificado en los Gltimos dias del plazo. Si transcurrido éste &ltimo periodo

. AN T A S A - . . . o . Z 3
no se presentare €l reciho, CADUCARA el privilegio y la oficina cancelara de

oficio el registro {Art. €5 de la Ley de Registro de Comercio).
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SHCILA EHTRE MARCAS OB TFARRICA Y NOMBRE COMERCIAL,

En el afio de mil novecientos setenta y ¥res, en un juicio muy sonade por
nabérseie dado mucha publicidad en nuestro medio judicial, la CéAmara Priﬁem
ra de lo Penal de la Primera Seccidu del Centro, cometid un error gravisimo
al confundir la marca de comercio con el nombre comercial y estimar que el
titular de un nombre comercial {que la Cimara denomind marca de comercio},
estéd facultado para usarlo como marca de comercic, violaudo con ello, los
Arts, 4 v 9 de la Ley de Marcas, al no haber diferenciado 1o que era una mar-
ca de Tabrica y un nombre comercial; razdn que me impulsd a incluir en ia
presente itesis, el punto a desarrollar,

E1 nombzre comercial estd destinado a distinguir la empresa de las de-~
madé de su tipo, o sea de las gue se dedican a la misma clase de actividades;
por lc tanto, el qgue quiere ejercer una industria, comercio o ramo de nego-
cios ya explotados por otra persona, con el mismoc nombre o la misma desig-
nacidn comercial, adoptaria una modificacidn sustancial, haciendo que sea
clara y visiblemente distinta de la que usare la casa o establecimiento pre-
existente y que evite toda confusidén que a primera vista pudiera producirse.

Zn sentido estricto, el nombre comercial consiste en el dque un comexr-
ciante utiliza para e¢iercer los actos de su profesidn, para vincularse a su
clientela o pdra distinguir su establecimientc comercial por 1o que tiene
afinidades con las marcas industriales; en cambio, una marca do fibrica es
el distintivo o signo con que se distinguen los productos de una fébrica,
de la agricultura o los objetos del comercio {Art, 1 Ley de M.). E1 Arti-
culo es claro, la marca de Tfabrica hace diferenciar un producto de otre,

annque sean producidos por 1a misma fabrica y sean vendidos en el mismo es=




f—d
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tabiecimiento comercial,

Todes los estades en el mundo han diciado leyes con el opjeto de prote-
ger a las marcas de fébrica, g ésic es porgue los propietarios de la marca
nan reaiizado fuertes erogaciocnes con el fin de que su marca 5e gane la con-~
fianza del piblico y mal harfia si no se le diera la debida proteccidn contra
personas o entidades, que sin haber realizado esfunerzo alpguno, vinieren a a-
provecharse de ia fama de una determinada narca,

Ho es 1o mismo la marca que el nombre. Hay difevencia susiancial segiin
los propios términos de la ley. B derechio a 1los nombres estd especialmen-—
te rvegulado, razdn por la que los esiados han reconocidc y amparadc otro ti-~
o de propiedad industrial: los HOMBRES COMERCIALES, éstos a difercuncia de
las mavcas de fébrica, sirven finica y exclusivamente para amparar estableci-
mientos comerciales o sea lugares donde se realizan actos de comercio, tales
corno almacenes, tiendas, nombres de Sociedades Andnimas, periodicos, ofici=
nas o agencias (Art, 24 L, de M),

RESUMIENDG decimos:

"L1 nombre comercial es el que Sirve para identificar al comerciante ce
mo tal, o a su negocio, o al conjunto de sus negocios., Hsta es su dnica Ffun-
cidn, sea en forma de razdn social, ensefia, seudbébnimo, emblema, etc. La mar-
ca distingue en cambio, los productos de esos negocios o explotaciones, ya
gsean estos civiles o comerciales. Y entre dos nombres o entre uan nombre y
unma marca, pueden presentarse colisiones por razones de igualdad o semejan-
za.,, tal como ocurre entre dos marcas. £En estos casos, los mismos principios
que gobiernan lo relativo a ias marcas, son .aplicables a los nombres, con
unicas diferencias que la naturaleza de los distintives o la ley imponen."

©




Hstablecidas las diferencias, podemos concluixr gue el nombre comercial
registradc a favor de detevminada pevsona, ie da faculitades para due nomiae

d

si su establecimiento comercial y para que ningin otro, nueda llamarse de

V]

ése modo; perc de ninguna manera esté facultadc para usarlo en los produc-

[+l

tos gue distribuye, ya que si éso uera posikle, de nada serviria la ley de
Marcas de Fabrica, puesto que ninguna persona estaria digpuesta a invertix
en darle fama a sus produicics, ya que se conformidad con la Ley, podria otra

persona aprovecinarse de todas las marcas famoses, sin que ello signifique ia

P el . - P
mas miaifa 1uvexrsion,
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SIGNCS QUE MO PUEDEN REGISTRARSE

Al leer el Art. 3 de la Ley de Marcas de Fébrica, encontramos enunciados
TAXATIVAMENTE , los signos que no pueden sex registrados como marcss, entre
ellas tenemos: a) Palabras o Tiguras cbscenas, b) Nombres que en castella-
no o en cualquier idioma, indiquen el articulo gue trata de ampararse, Su es-
pecie o calidad, ¢) Lscudos o embiemas de las diversas naciones, de los ovr-—
ganismos internacionales o de los partidos politicos, d) Figuras, palabras
o combinaciones de unas y otras que fonética o visualmente, pueden confundizr-—
se con distintivos usados para el mismo tipo de mercancias o por empresas con

efectos de la

6]

finalidades similares a la que se trata de registrar. Para lo

2,

prohibicidn Gltimamente citada, la Ley de Marcas de Fabrica, e

€0

su Art,

=

contiene una numerosa clasificacidn de articules que pueden ser objeto de re-
gistre., La prohibicidn tiene lugar cuando los articulos amparados por ambos
distintivos, el que trata de vegistrarse y el registradc cow antericridad,

pertenecen a la misma clase,




PROCEDIMILHTC PARA EL REGISTRC DE UNA MARCA

A, Medida Preventiva a la 5Solicitud de Registro.

Como medida preventiva a la presentacidn de una solicitud de registro
de una marca, es necesario que el interesado revise e investigue en el indi-~
ce alfabético del registiro de marcas inscritas, o en proceso de trimite que
se llevarid en el Departamento de éatentes del Registro de Comercio, conforme
1o establece el Art, 22 de la Ley de Marcas, a fin de constatar si se encuen-—
tra o no registrado, o en trdmite de registro, una marca idéntica ¢ semejante
a la que ge pretende regisirar y que sirva para amparar productos o articu-~
los comprendidos en la misma clase o de la misma naturaleza; con-ello se e-
vitard no pagar derechos de registro, por una marca gue de antemano se sabe,
no serd vegistrada; ademds, de una posible denegativa de la solicitud o una
futura opesicidn. Comprobada la inexistencia de una marca idéntic¢e o seme-

- )

Jante, se solicita en el Departamento de Patentes y Marcas, el mandamiento

de ingreso o pago de los derechos de registro, establecidos en los literales

a) y b) del Art, 63 de ia ﬁey de Registro de Comercio, velacionado con el

Art, 92 del mismc cuerpo de leyes, que literalmente dice: "Art. o2, Siempre
que se presente al Registro de Comercio una solicitud o documento mercantil,
deberd acompafiarse la constancia de haberse pagado los derechos correspondien-
tes; y si éstos deben pagarse en timbres fiscales, se adherirdf- a dicha soli-
i

. . s t
citud o documento v se smoriizarén al momento de ser presentados,

B, Requisitos que debe llenar una Solicitud.

a) L solicitud deberi presentarse en papel sellado del valor de trein-

ta centavos, papel de cuyo valor se usavd en todas las diligencias de regis-

9]

trc de marca, de conformidad a lo que establece el Art, 1-M, 32 y 32 bis,

¢
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Ley de Papel Sellado y Tinbres,

b} Deberd dirigirse al Jefe del Depertaﬁento de ?ateutes,.Maréas de Fa-
brica y Propiedad Literaria del Regis tro de Comercio o al Sefior Registrador
de Comercio.

c) ZLa solicitud se debe concretar a una scla marca, aunque dos o wés
se refieran a un sélo articalo; sal vo que la marca consista en dos ¢ mis pa-
labras o frasés, de las cuales una sea traduccidn de la otra, por e¢jemplo:
"Agruila" y "Eagle". Eun éste caso, puede hacerse une solicitud que abarque
ambas marcas, pagando 1os derechos de cada una, aunque ambas son considergdas
como marcas distintas para los efectos de impuesto, £s oportuno aclarar que
aungue la Ley de Marcas de Fébrica nada dice sobre los apoderados, la solici-
tud, con base a los principios geuerales de la rvepresentacidn, puede hacerse
también por medio de apoderado, no siendo necesario que égte sea e¢special,
tal como lo requiere expresamente para 2l registiro de patentes, ya que para
que asi fuera, teundria quelhaberlo dichio expresamente el legislador, regla
que viene a conflirmar el Ari, 23 de la Ley de Regisiro de Comercio, que en
lo pertinente establece: ''Los documentos serén preseniados por el interesado
o por cualquier mandataerio,” Tal mandato podri ser expreso o iécito.

d) La solicitud deberi expresar ademds: HCMBRE, APELLIDO, PROFESION U
OFICIC Y DOMICILIC del duefio de la marca., Si se hiciere por medio de apode-
rado, procurador o representante legal de otro, por un derecho cue no sea
propio, aunque le corresponda ejercerlc por razbén de su oficio o de investi-
dura que le dé la ley, el solicitante deherd presentar los documentos que a=
crediten su personeria, de lo contrario no se admitird su representécién.

En este caso, no se devolverd el escrito al intevesado, sino qué se reser-

O {



verd en el Departamento de Patentes (frt. 5 del Reglamento de la Ley de Re-

y , ; i
~ 0 de Comercio), para que cuando se legitime la personerfa se le dé el

tramite correspondiente.

e) Una descripcién detallada de la marca, determinando sus partes esen-
ciales y las reservas que acerca de edtas se hiciere. B5i el color de la mar-
ca constituye una parte esencial de ella a titulo de elemento distintivo, se
hard una descripcidn especial de los colores., En la préctica se cumple con
dicho requisito, con 1a frase: 'sola o acompafiada de cualquier leyenda, en

cualquier coldr, tamafio y tipo de letra reproducida manual o mecdnicamente

it

&3]

por cullguier medio conocido o por conccerse, n esa frase se incluye 1as

reservas,

£) La designacién del artfculo o articulos para qud estd destinada la
marce. Es nocesario que se especifique uno a uno dichos productios o artficu-
los, por ejemplo: "para amparar pan, galletas, productos comprendidos den=
tro de 1la clase 101 del Art, 34 de la Ley de la materia, Ho se debe usar
términos que indiguen en general una clase determinada como decir: "para ar~-
narar productos comprendidos en la clase 101 del Axt, 34 de la Ley de Maxrcas
de Fabrica', pues darfa lugar a que el Registrador de Marcas, previniera al
peticionario en el sentido de determinar los articulos que desea amparar coun
la marca que pretende inscribir, 1c que vendiia en perjuicio del solicitante,
nor el retardo en el tramite,

gy La nacionalidad de 1a marca, La finalidad de este requisitoc e3 de-
terminar si la marca ha sido registrada en otro pafs o gi, al decir de nacio~
nalidad Salvagdorefia no 1o ha sido, o se ignora si io ha side por primera vez

WA

en i Salvador; existe otvo objeto, cual es el de fijar los derechos e im—

o




18

puestos a la marca, pues las marcas de nacionalidad extranjera pagan nis de-
rechos e impuestos que lasz Salvadeorefias, tal como lo regula el Axt, 65 de la
ley del Registro de Comercio, Articulo que contiene el Arancel de Registro

de Marcas, Ademis protege a su titular y al pliblico consumidor de las fal~-
gificaciones o imitaciones de los productos.,

h) El nombre de la fébrica, si lostuviere. Casqlcontrario, basta con
sefialar que no tiene nombre especial, asi: 'Los productos que ampara la mar-
ca son elaborados y se expenden principalmente en la ciudad de San José, Re~
piblica de Cesta Rica y la fébrica se denomina Pozmuels,'

i} E1 nombre del péis, ciudad o lugar donde se elabora o expende prin-
cipalmente el articulo,

Estos dos dltimos literales tienen comoc finalidad tener y guardar paxra
el futuro, elementos de distincibn que puedan servir para dilucidar conflic=
tos ocasicnados por el uso de una narca,

Los requisitos de los que hemcs hablado anteriormente, son los que se=
fiala el Art., 12 de la Ley de Marcas dec Fabrica; pero ademis de &éstos, debemos
sefialar los &iguientes:

j) lLugay para oir notificaciones., E1 peticionario debe de indicar la
caso u ofiecina que sefiala para notificaciones, es decir, dénde debe buscirse-
le para las notificaciones de las resoliuciones que se dieten en el curs9 de
las diligencias, Esta exigencia o requisitoc tiene mucha importancia, pues
si la parte solicitante, no tiene casa ¢ noc la hublere designado conforme lo

previene en el Art, 12vY6 Pr, rolacionadc con el Art, 12C de la Ley de Prdce=

dimientos Mercantiles, las notificaciones se harfn en extrscto, por un edic-
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te que se fija en el tablero de 1la oficina del Registro de Cemercio 90? daoce
horas, pasadas las cuales, se¢ tendrd por hecha la gitacién o netificacidn,
dice el Art, 220 Pr,

k) lugar y fecha de la solicitud, De conformidad coun el Art, 1252
r,, prescribe que todo escritc o peticidn deberd llevar la fecha en letras
y no en nﬁmefos, adenis ée establecer el hArt. 195 Pr,, en su parte final,
que la demanda llevari al »id, la fecha en que fuere presentada, pudicndo
aplicar dichas disposiciones a la materia en cuestién, en virtud de lo que
establece el Art., 1 de 1la ley del tegistro de Cemercio, velacionado cow gl
Art. 120 de la Ley de Procedimientos klercantiles,

1) 'TCDA SCLICITUD DERE SER FIRMADA POR EL QUE LA PRESENTA, YA SEA POR

51, CON FIRMA DE ABCGADO O PCR MEDIC DE PROCURADOR, De acuerdo con nuestro
sistema procesal vigente, el actor ¢ demandante puede actuar por s{ o por
medio de procuvador, En el primer caso, &1 firmard sus golicitudes y demis
peticiones, Por 1o demfs, en virtud de la promuigacibn de la Ley del Regis =~

14

tro de Comercio, las solicitudes de registro de nombres comerciales y digtin-~

tivos comerciales, se tramitan en la nmisma forma que las marcas de fabrica v

de comercio, aplicéndoselés el preccediniento establecido en 1a ley especial
de la materia, TODAS ESTAS SCLICITUDES DEBERAN LLEVAR FIRMA DE ABOGADC,
Art, 90 L,R, Comercio y de acucrdo y conformidad ccn ¢l Axrt, 8% No, 4 Pr,,
relacionado con el Art, 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, todo
abogado deherd usar un sello rectangulayr en el que se consigne su nombre y
apellido completo y abajc, la palabra abogado. Eq.decir, en el procedinien=

to cuando 1a parte actéia por sf, toda peticidn debe estar respaldada por la



firma del ahbogado que 1la dirige, ¥y é5ta a su vez, debe usar su sello;'

La libertad de intervenir en las diligencias en asuntos propios;nhé
tenido resultados conﬁréproducenfes, ya que carecicndo 1as personas en ge-
neral de los conocinientos neccsarios para intervenir en las diligencias, so
asescran de tercevrcs gue siﬁ%ser abogados, ni tener la raesponsabilidad de
&stos, han hecho del litigio, una verdadera profesibn, Za anterior situacidn
estd refiida con una buena administracidn de Jjusticia, ya que nc es posible
en tal situacidn poner cotc a la malicia y a 1a irresponsabilidad de las per-~
sonas que litigan en esa forma.

m) LA SOLICITUD PUEDE SER PRESENTADA PERSONALMENTE POR EL INTERESADC
SI ACTUA POR SI, O POR SU PROCURADOR, O LA FIRMA DE ELIOS AUTENTICARLA EN LA
FORMA QUE PERMITE EL ART, 54 DE LA LEY DE NOTARIADC,

Generalmente 1las solicitudes son presentadas por el propioc interesado,
con todos los requisitos arriba indicados o por medio de su procurador; peroc
si no 1o pudierén hacer personalmente, la ley los autceriza para que su firma
sea auteanticada por un notario y en tal casc, la solicitud la puede presentar

cualquier peracna,
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C. Documentos y Objetos gue deben aconpailarse a la solicitudy Art, i3 de

Ley de Marcag.

I, Documentos con due s¢ legitime 1a personeria del solicitante, si
fuese necesario. Si se gestiona en nombre y representacibn de otro; deberd
aconpafiarse los documentos que acrediten la personeria. ¥n este caso, hay

ue tomayr en cuenta: 1, Si se tratare de un poder ctorgade en E1 Salvador,
éste deberd llenar los requisitos de nuestro derecho comin, (reglas del man-
dato Arts. 98 y-#s. Pr.) y disposiciones de la Ley de Notariado (brts. 9—24,.
34 y 80), 2, B8i el poder es otorgado en el cxtranjero, pueden presentarse
tres situacionesi! a) que haya sido otorgado directamente ante funcionario
diplomético o consular salvadorefic acreditado en el pais de origen; en tal
casc, deberd ser autenticada la firna del referido funcionaric, por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de nuestro pais {(Art. 261 Pr.), No obstante
lo anterior, que es la regla general contenida en nuestro cédigo de Procedi-
mientos Civiles, es necesaric advertir que hay quienes opinan que los podereés
otorgados en ésta forma, no necesitan de la autéutica del Ministerio de Rela-
ciones fxteriores, porque de conformidad con el Art, £9 de 1la Ley de Notaria-~
do, éstos instrumentos cuando deban hacerse valer en el pais, producirdn los
mismos efectos que los otorgados ante notario en el interior de la Replblica,
s preferible seguir las reglas generales dd Cddigo de Procedimientos Civi-
ies (Arts. 260 y 261) para mayor garantia y. seguridad, a £in de no obstaculi=
zav o retardar el tridmite de registro de la marca, por tener criteric diferen-
te la pergona dque se encuentra 2l frente de la oficina vespectiva., b) GQue
el poder se otorgue en cualquicra de ios paises gque han suserito y ratificadc

1
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el protccolo sobre uniformidad del régimen Legal de Poderes {entre los que

se encuentra nuestro(pais, Colcombia, Estados Unidos y otros)ly En este céSo,
el poder deberd llenar log requisitos que dicho protocclo determina. Cuando
se trate de personas juridicas, deberd tomarse en cuenta, en 1o fundamental
por Lo menos, los reguisitos del Art, 1 Ho, 3 del referido protocolo, que
literaimente dice: ''Si el pader fuere otorgado en nombre de una persona
juridica, ademfs de la certificacidn a que se refieren los nimeros anteriéres,
el funcionario que autorice el acto dard £&, respecto a Ia persona juridica
en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitucidn, de su de-
de, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorga=
do el poder esté comprendidc entre 1los que constituyen el objeio o actividad
de ella, Esa declaracién la basard el funcionaric éa 1os documentos que al
ecfecto le fueren presentadog, tales como escritura de constitucidn, estatutos,
acuerdcs de 1a junta u ovganismo director de la persona juridica y cualesquie-~
ra otros documentos justificativos de la personeria que se confiefe. Bichos
documentos los mencionard el funcionario con expresidn de sus fechas y origen,
c) Cuando se trate de poderes otorgados ante notario y otros funcionarios
plblicos con facultades pera cllo, de paises fuera de los comprendidos de los
que suscribieron y ratificaron el protocolo sobre uniformidad del régimen le-
gal de los poderes., En égte caso, se tomaran en cuenta las reglas generales
del derecho conmiin, en cuanto a la forma y al fondo de dichos documentos. En
todos los casos indicados, es requisito indispensable dque el poder sea ins=
crito en el Registro de Comercio, siendo suficiente en este caso gue en la

solicitud se haga mencidn del asiento del Registro del referido documento o
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se presente fotostdtica del poder iwscrito, 47'ts 13 No. 4 Loj?d00m67f3io;

II. Veinte facsimiles de 1a marca con los colores de ésté, si aque-
llos son elementos distintivos de la misma, Estos facsimiles son copias
exactas del signo o gignos que servirdn como marcas. ©Se solicita ésa can-
tidad para tener con qué confrontar en caso de una imitacidn, uso indebido,
alteracidn. Ademds para los efectos que sensla el inciso primero del Ari,
3C de la Ley de l1la materia,

III, Un clisé de la marca, cuya altura serd de veinte a treinta mili-
metros vy su longitud y 1atitud de quince a.cien milimetros,

Se exige el clisé, quec es una plancha de metal en la que se ha reprodu-~
cido un grabado en relieve, para hacer una impresifn en el cartel o aviso,
que se lleva al Diario Oficial y gque se menciona en el Arxt, 15 de la Ley de
Marcas, En esta forma, la oficina correspondiente, se cerciora de la marca
y de gu descripcidn para efectos de publicacibn, ZLas medidas han sido calcu~-
ladas para que con comodicad, pueda hacerse la impresién en el cartel que se
lleva al Diario Oficial y en la publicacidn de &ste,

IV, E1 recibo de los derechos de Registro extendido por las Colectu=
rias o Bancos que el Ministerio de Hacienda designe, excepto en aquellcs ca-
sos en que deban pagarse en timbres fiscales, (Art., 7% de la Ley de Registro
de Comercio).

Ademés, por’rézones précticas, con la solicitud se presentan tres o cua~
tre fojas de papel‘sellado de treinta centavos, para que resuelvan, y otra

del mismo valor para el cartel que se lleva al Diario Oficial,
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TRAMITE ~ CADUCIDAD - CANCELACION

Si la solicitud de registyc de una marca llena los requisitos a gque se
ha hecho referencia anteriormente, y no es de los comprendidos en las prohi~
biciones del Art, 3 de 1la Ley de la materia, se admitird y se procederd a
publicar un extracto de ella en el Diario Oficiel; tal publicacién se hara
por tres veces (Art, 15 de la Ley de Marcas) y transcurridos noventa dfas
contados désde el giguiente a 1la tercera publicacidn, sin que se presepte
Oposician, se declarari que la marca es de propiedad del solicitante, se or-
denard su registro y se extenderd el certificado en papel comin al que se ad~-
herird un timbre de cinco colones (Art, 73 de la Ley de Registro de Comercio),
Para que sea entregado el certificado, es necesario haber presentado a la o~
ficina respectiva del Registro de Comercio, el recibo de pago de uno o de los
cuatro quinquenios, o sea, el valor del impuesto anual que se paga por cada
marca por enteros de cinco amyalidades anticipadas que indica el Arancel res-
pectivo en los literales "d" y'"e" del Art, 65 de la Ley de Registro de Comer=
cio, 8i dicho reciho mo se presentare dentro del término del dltimo pericdo
que establece la disposicidn citada, se declararid caducado el privilegio y
se cancelari de oficio el registro por el Departamento respectivo, 8i sola=
mente se pdgare el primer quinquenig la marca tiene validez por cinco afios,
lo cual significa que para que la marca pueda surtir efectos durante los vein;
te anos para los cuales se concede {Axt. 21 L, de M. de F,), es necesario pa-
gar los quitiquenios restantes en la forma y tiempos indicados, El certifica=
do de Registro serf exteéndido a nombre de la Repiiblica y deberid contener el
facsimil de la marca, las generales del propletario, 1la fecha y hora de pre=

sentééiéﬁ de la solicitud de Registro; 1a nacionalidad de la marca, la enu~




meracifn y clases de los articulos que la marca ampara y a qué se destina,
la fecha de registfo, su ndmero y del libro y los folios en que se¢ ha ins-
crito, término de duracidn del registro, la firma del registrador del De-
partamento y su secretarlo y el sello de la misma, El certificado se exteri-~
derid en formatos de papel simple con un timbre de cinco colones en la prime-
ra foja y cuarenta centavos de timbre, en las fojas siguientes y tlevarfi ad-
juntc una certificacidn de la solicitud de Registro {(Art. 73 de la Ley del

Regigtro - relacionado con el Art., 35 - 18 de la ley de la materila),
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DERECHO DE PRELACICN PARA DETERMINAR LA PROPIZEDAD DE UNA MARCA.

La importancia de anotar el diz y 1a hora de presentacidén de la soli-
citud, tal como lo indica el fet. 14 de la ley de la materia, es para detexr-
minar el derecho de prelacidn para la propiedad de una marca. Dicho articu-
lo a tenor literal dice: """ Presentada la solicitud, la oficina de paten=-
tes anotard el dia y la hora de la presentacidn y se foliard y rubricarid ca=~

da una de sus hojas,'"""

La parte final del Articulo transcrito no tiene apli-
cacidn eh is préctica,

EXl Art. 20 de la citada ley, establece que el derecho de prelacidn
se acordari seglin el uso que de ella ss haya hecho o si no, por el dia y la
hora en que se haya presentado la solicitud.

El devecho al usc de la marca de fébrica nace del Registro del mismo;
no puede alegarse el dereche a una marca solamente por el uso, sino ha sido
objeto de registro, tal como lo coufirma la regla ecstablecida en el Art, B75
del C&digo de Comercio, La razbn de este criterio estriba en que 1a inscrip-
cidn da una geguridad, en cuanto a la pruecba y en cuanto a2 la fecha en que
se adquirid el derecﬂo a la marca; ello impide, en los litigios que puedan
presentarse, muchas dificultades. Por eso es que la prelacidn al derecho de
una marca, se acuerda por el uso que de ella se ha hechc, confiriéndole el
Estado al usuario, un derechc para exigir contra el miswmo, mediante los re-
quisitos legales, la preferenciza del Registro, pero &ste cede ante el Derecho
inscrito, a falta de este uso, se estari a la fecha y presentacibn de la so-
licitud de presentacidn.

Puede suceder que dos o mAs solicitantes se presenten el mismo dia

pidiendo el registro de una marca idéntica para los mismos productos; pero
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uno de ellos prueba, en el Juicio Sumario Mercantil de oposicidén al regis-—
tre de una marca, por cualquieré de 10s medios permitidos por la ley, que ha
estado usando la marca, aunque séa el ltimo en haber presentado su solici=-
tud, se accederd a su peticidn de conformidad al Art, 575 del Cddigo de C,

8i dos solicitantes, se presentan el mismo dia golicitando el regis-—
tro de una marca idéntica para los mismos productos, sin que ninguno la haya
usado, en ese caso, se accederd al que primero presentd su solicitud, de acuer-

do al Art, 14 de la ley de la materia,

vo
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OPOSICION AL REGISTRO DE LAS MARCAS DE FABRICA, ART, 17 L, DE M.

A, OBJETO DE LA OPOSICION AL REGISTRO DE LAS MARCAS,

El objeto propio de los juicios de oposicidén es impedir que se
inscriban marcas confundibles con otras registradas o plblicamente usadas
con la prioridad que determina la ley, porque la legislacidn marcaria tien=
de a asegurar, con caficter exclusivo, 1a identificacidn de las mercancias,
por 1o que las marcas deben ser suficientemente distintas entre si, como pa=
ra que el consumidor no confunda uncs productos con otyos,

De lo diche anteriormente resultan dos consecuencias: a) due una
marca no puede vegistrarse si es confundible con ctra registrada con ante-
rioridad, o si puede originar confusidn entre los productos; b} que una vez
registrada una marca, su titular puede impedir que otra persona use o regis~
tre marcas confundibles y, en caso de haberse registrado, puede pedir judi~
cialmente la cancelacién o nulidad de la inscripcidn de tales marcas,

B, CONFUSION QUE SE SUSCITA EN LA PRACTICA EN CASC DE OPCSICICN,

El Art, 5 de 1a Ley de Marcas de Fébrica, regula un caso de cposicibn
gque ha dado lugar a confusiones al relacionarlo con el Art, 17 del mismo cuer-
po de leyes. Esta @iltima disposicién es general, regula el derecho de oposi=~
cidn al registro gue puede tener cualquier interesado, derecho que deberd
probay ante los tribunales de comercio correspondiente (Art, 3 Ley de Proce-~
dimientos Mercantiles), EI Art. 5 de la Ley indicada, no estd especificando
requisitos para hacer valer el derechce del Art, 17,. como algunos han afirma-
do en la préctica, es decir, que para hacer uso del derecho establecido en
el Art, 17, no es preciso sexr industrial, comerciante o agricultor, que hayan

1llenado los requisitos legales, es decir, que tengan inscritos a su favor una



marca de fabrica, de comercic o de agricultura para Oponerse B que SUsS res-=
pectivas marcas puedan ser usadas por terceras personas, produciendo confu~-
sibn entre los productos que amparan. Lstas personas también pueden hacer
uso del derecho establecido en el Lrt, 17, que contempla el derecho gencral
de oposicidn; de tal manera que ambas disposiciones no se excluyen, sino que
se complementan,

C. QUIENES PULDEN OPONERSE,

Podri oponerse al registro de una marca de fibrica o pedix su cance=
lacidn, si ya estuviere inscrita, 1) quien alegare pertenecerle por haberle
registrado antes para articulos de la misma naturaleza y para otros compren-—
didos en las clases a que dicho articulo pertenezca, {Art. 9 L., de M.)-y 2)
quienes la hubieren usado notoriamente en el pafs, . En éste caso la protec~
cibn es parcial, .El simple uso de una marca lo protege la ley al dar priori-
dad al que ha hecho uso de ella, para que pueda registrarla y hacerse su pro~

ietario,. Esta segura proteccidén, por su misma limitacidn, no permite al de-
partamento de Patentes, Marcas de Fibrica y de Propiedad Literaria del Regis-—
tro de Comercio, denegar de oficio una solicitud, ya que necesita que el per~
judicado presente su solicitud de registro y opcsicidn, -Estos tiltimos para
obtener la proteccidn total que confiere la ley dec la materia, deben regis-
trar sus marcas a fin de hacer valer sus derechos contra terceros, conforme
lo dispone el Art., 25 de la Ley del Registro de Comercio,.

D, MOMENTC EN QUE DEBE PRESENTARSE LA OPOGSICICN.

Eil momentc en que debe presentarse el escrito de oposicidn al regis-
tro de una marca de fabrica, es dentro de los noventa dias, contados desde

el siguiente (Art. 16 L, de M.,) a la tercera publicacibn en el Diario Oficial
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(Art, 15 L, de M,), Presentado el escrito, gin mis trfnite que establecer
requigsitos de forma, se mandard suspender las diligenclas, como consecuencia
de haberse admitido la oposicidn y se remitird a las partes a ventilar sus
derechos ante los tribunales comunes respectivos,.

E. PUEDE HABER OPOSICION EN EL MOMENTC DE RENOVARSE UNA MARCA?

Cuando se pide el registro de una marca de fabrica ¢ comercial, se

admiten las cposiciones, porque va a crearse el reconocimiento de un derecho

y ese paso puede chocar con otros interescs, Cuando se renueva el registro

0 1o que es 1o mismo, cvando se prolonga el reconocimiento del derecho, no

es admisible la oposicidn porque para ella hubo oportunidad dentro de la tra=
mitacidn del registro, Ante el hecho cumplido del registro o de su renova=
cidn, no queda sino la accidn consagrada por el Art, 50 y ss, de la Ley del
Registro de Comercio o sea la demanda para que sea cancelado el registro,

A la renovacidn no se aplica el Art, 17 de la ley de la materia, que dispo-
ne remitir a las partes a ventilar sus derechos ante los tribunales respec~
tivos, porque el tiempo para las oposiciones pasd o transcurrid cuando se hi-
zo la tramitacidn para la inscripcibén. Si alglin derecho se pretende, debe
atacarse el registro; pero no pensarse en Oposicién, que no es oportuna des~

pués de veinte afios de posesién de la marca., (Art, 21 L, de M.),



DIVERSAS INTERPRETACIONES SOBRE YL PLAZO PARA PRESENTAR LA CERTIFICACICN DE

LA DEMANDA DE OPOSICICN,

Bl Art, 17 de la Ley de Marcas de Fibrica, contempla ol caso do la
oposicidn, establece ademis que el opositor deberd nregsentar al Departamen—
to de Patentes, Marcas de Fibrica y Propiedad Literaria del Registro de Co~
mercio, dentro de los noventa dias subsiguientes a la focha de la presenta--
cidén de la OPOSICION, una certificacibén de haberse entablado la demanda co=
rrespondiente., .

1, INTERPRETACION LITERAL,

Por medio de esta interpretacidn se sostisne que la ley ha sido cla-~
ra al especificar que los noventa dias para presentar la cortificacidn de ha-
berse entablado la demanda deben de contarse a partir de la fecha en que fué
presentada materialmente el escrito de oposicidn, en el Departamento de Pa-
tentes del Registro de Comercio.

2 INTEBPRETAC;ON IOGICO-JURIDICA

Los sostenedores de ésta teoria opinan que los noventa dias para pre=-
sentar la certificacidn de haber entabladc ia demanda ante los tribunales cc-
munes, deben ser contados a partir del siguiente dia de la notificacidn del
auto en que se admite la oposicidn., Es 1dgico sostener, que asi sea, ya que
existe la pogibilidad de que 1a oposicién no sea admitida y en tal aago, se-
ria inepta la demanda que se interpusiera ante los tribunales comunes, si se
hubiere denegado o declarado inadmisible la oposicidn presentada. Ademés pa-
ra presentar una demanda de oposicidn, se requiere como presupuesto juridico
necesario, que la oposicidn haya sido admitida, lo cual se comprueba hasta

que se notifica al opositor la resolucibn correspondiente.
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CONTRA ARGUMENTO,

iay quienes argumentan en contra de 1a posicidn anterior, en el sen-=
tido que el Departamento de Patentes, Marcas de Fdprica y de la Propiedad
Literaria del Registro de Comercio, no tiene facultades para calificar la
procedencia o improcedencia de una oposicidn y se limita dnicamente a mandar
a suspender las diligencias y remitir a las partes a ventilar sus derechos
ante los tribunales comunes,salvo el caso que la oposicibdn se presentare
fuera del término legal, o que quien pida no justifique 12 calidad con que
actia. Estos dos Ultimos casos sou los tinicog en que puede el Departamento
de Patentes declarar sin lugar una oposicidén y tal resolucidn admite apela-
cibn de conformidad al Ar:, 78 de la ley del Registro de Comercios

3. INTERPRETACION ESTRICTAMENTE JURIDICA,

Por medio de este criterio, se sostiene que e término para presen-
tar la certificacidn de haberse entablado la demanda de oposicidn, deberd
contarse transcurrido que sea el término de la apelacidn, es decir, el autc
que admite una oposicidn es apelable de conformidad al Art, 78 de la ley de
Registro de Comercio, siendo el término para apelar, de cinco dias contados
a partir del siguiente de la notificacidn de la providencia de que se recu-
rre. Tal resolucidn quedarid ejecutoriada sino se apeiare de ella al sexto
dia, y serd a partir de ésta fecha que se deberin contar los noventa dias,
para presentar la certificaciédn de haberse entablado la demanda., Es decir,
que segfin este criterio, los noventa dias para presentar la certificacidn
de haberse presentado la demanda, deben cortarse a partir de la fecha en que
el auto que admite la oposicidn quedd firme, o sea, despuds de transcurrido

el término de la apelacidn sin haber hecho uso de &1,
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El inciso primero, parte final de la disposicidn en comento, esta=
blece que de nc presentarse la certificacidn de la demanda dentro del térmi-
ne legal, a solicitud del interesado o del solicitante, se ordenari el regis=—
tro, se condenard al opositor en las costas, dafios y perjuiciog; y casoc con-
trario, continuarin suspendidas las diligencias hasta que se presente 1a gje-
cutoria o certificacién de la sentencia ejecutoriada que haya recaide en el
juicio de oposicidn, o se haya desistido del mismo, ¥y segfin el caso a solici=~
tud de parte, se hard el registro o se declarard sin lugar,

Una vez entablada la oposicidn, y antes Ge presentar la demanda ante
el juez competente, puede tanto ol solicitante, como el opositor, desistir
de sus propdsitos, sobre la solicitud de desistimiente, la oficina o el De=-
partamento de Marcas dard audiencia a la otra parte, y si &sta lo aceptare,
ordenari el registro de 1la mawvca si el desistimiento fuere del cpositoy, o

lo declarard sin lugar, si fuere del solicitante.,

INTERPRETACION SOSTENIDA ACTUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE PATENTES, MARCAS

DE FABRICA Y PROPIEDAD LITERARIA DEL REGISTRC DX COMERCIC,

La interpretacidn estrictamente juridico es compartida por el gefior
Registrador Jefe del Departamento de Marcas del Registro de Comercio, en vir-—
tud de lo cual y para una mejor comprensidn, me voy a permitir transcribir
una reciente resolucidn razonada de una solicitud de inscripcién de una mar-
ca, relativa al punto que estamos tratando. Tal resolucibn reza: ' 'REGIS-
TRC DE COMERCIO, DEPARTAMENTC DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD
LITERARIA; San Salvador a las once horas y veinticinco minutos del dia vein~

tiseis de noviembre de nil novecientos setenta y cinco,




w
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Tidnese por parte al doctor XXXXXXXX, abogadc de éste domicilio cono
Apoderado General Judicial de "Asbestos de E1l Salvador, S.A4."

A sus antecedentes el anterior escritc y resolviendo la peticidn que
contiene, 8sta oficina Considera,

Ia resolucidn que admitid la oposicidn a’la solicitud de registro
de la marca "AS-BEST" se notificd a la peticionaria del registro, tinica in-
teresada en recurrir de ella, el once de octubre de mil novecientos setenta
y cuatro y al cpositor el dfa ocho del mismo mes y afic, De nanera que dicha
providencia qued$ firme, es decir, ya no admitia ningdin recurso, después de
haber transcurride el término de cinco dias para apelar conforme lo dispues=—
to en el Art, 7% de la ley del Registro de Comeréio, Integrando la norma an-—
tes citada, de aplicacidén prefevente conforne lc establece el Art. i, inciso
2° de la ley del Registro de Comercio, con el Art, 17 de la ley de Marcas
de Fébrica, se estima que el término de noventa diag para presentar a esta

oficina la certificacidn de haber entablado la demanda de oposicidn, ha de

computarse a partir del ‘dia siguiente d e haber quedado firme la providencia

que admitid la oposicidn. Interpretar la ley en otro sentido nos conduce al

absurdo juridico de obligar al ocpositor a entablar una demanda que podria de-
venir inepta por falta de presupuestos procesalés, ya que el interesado en
el registg , puede hacer uso del recurso de apelacibn y obtener en la segun-—
da instancia, la revocatoria del auto que admite la-oposicidén. ZIn el caso

de autos conforme lo expuesto, esta oficina es de criterio que la Certifica-

cibén de la demanda de oposicidn de la marca de que se trata, ha sido presen=-
tada, dentro del término legal, consecuentemente las diligencias de registro

siguen suspendidas y asi se ha resuelto por auto de £3. quince vuelto.
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Por las razones expuestas, en base a los Axrts, 1 inciso 2° y 78

de la Ley de Registro de Comercio v el Art, 17 de la Ley de Marcas de Fibri-
ca, se vesuelve: DECLARASE SIN IUGAR 1o solicitado por el doctor XXXXX, en
el escritc que antecede y estése a lo resuelto en el auto de fs. quince vuel-
to, hasta que se presente a esta oficina la ejecutoria o certificacidn de la
sentencia ejecutoriada que se pronuncie en el julcio sumario mercantil de o-
posicidn que sce ha entablado en el Juzgado Quinto de lo Civil de este Dis-
trito., Notifiquese,”"""

ANALISIS CRITICO,

El registrador jefe del Departamento de Patentes, Marcas de Fékrica
y Propiedad Literaria, con la regolucidn razonada transcyita, refleja su ad-
hesidén al criterio estrietamente Juridico, en cuanto al plazo para presentar
la Certificacidén de la demanda, en la oposicidn presentada, sefialada en el
Art. 17 inciso primero de la Ley de Marcas,

Criterio que carece de valor juridico por no estar arreglado a De~
recho, por los motivos siguientes:

1, Al analizar la primera parte de la resolucién aﬁterior, nos da-
mos cuenta que el registrador jefe, sostiene que el finico interesadc que po-
dria recurrir de la admisidn de la oposicidn, es la parte que pidid el regis=
tro de la marca y no habiendo recurrido de ella en el tiempo plazo que sefa-~
la el Art. 78 de la Ley del Registro de Comercio, no admitia ningin recursoc;
pero se olvida el sefior Registrador que &1, de oficio, pudo declarar sin lu-
gar la oposicidn, pues los finicos casos en que puede ¢l Departamentc de Paw
tentes, Marcas, declarar sin lugar una oposicidn de oficio son: a) el caso

en que la oposicibn se presentare fuera del término legal (como el caso que
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dib motivo 2 la resolucién transcrita y la apelacibén) y h) que quien pida
1a oposicidn no justifique 1la cflidad con que actﬁa.' Tales resoluciones
admiten apelacidn de conformidad al Art, 78 de la ley del Registro de Co-
mercic,

2., Mas adelante de la resolucibn analizada, el registrador Jefe,
dice: "Integrando la norma antes citada {(Art, 78 de 1a ley de Registro de
Comercio), de aplicacidu preferente conforme lo establece el /rxt, 1 inciso
25"de la ley del Registro de Comercio, con el Ari, 17 de la Ley de Marcas de
Fébrica, se estima que el tdrmino de 90 dfas para presentar a &sta oficina
la certificacibn de haber entablado la demanda de oposicidn, HA DE COMPUTAR~
SE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE HABER QUEDADC FIRNE LA PROVIDENCIA QUE AD-
MITIO LA APELACION,".

Para mejor comprensibn, JQué se entiende por Integracidn de la ley?
Por tal se entiende suplir las lagunas qQue existen en la ley, o lo que es
igual, elaborar una norma jurfdica que rige el caso que el legislador no pre-~
vid,

Le Integracibn es de dos cleaes: -a,  AUTOINTEGRACION y b, HETERCIN-
TEGRACION,

La primera se lleva a cabo con elementos tomados de la misma ley ¥y
utilizando al efecto, el procedimiento de aplicacidn por Analogfa o "A con-
trario sensu'’., La Hetercintegracién tiene lugar cuando se suplen los vacios
utilizando elementos diversos de la ley, como son la costumbre, la equidad,
las doctrinas juridicas, los preceptos de leyes extranjeras,

Pe acuerdo con lo expuesto, no puede hablar el sefior Registrador deo

integracidn de la ley, por cuanto la integracidn sblo tiene lugar para suplir
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lagunas que existen en la ley o para elaborar une norma juridica que rija el
caso que el legislador no previd; casos que no encajan en la integracidn que
trata de vealizar el sefior Registrador, con el Gnicc afin de justificar la
falta de argumentos valederos, que respalden su criterio equivocado, pues

las disposiciones que trata de integrar como gon el Art., 17 de la Ley de
Marcas y el 73 de 1la Ley del Registro de Comercioc, rogulan distintos casos

y sus preceptos son contrarios, no existiendo lagunas o vacfos en dichas dis-
posiciones, pues una se refiere al plazo para presentar la certificacibn de
haberse entablado 1a demanda de oposicidn y 1a del 78 dei Registrc de Conmer-
cio, al plazo sefialado para interponer recursc de apelacién.

3. Con dicho criterio, el Registrador Jefe viocla el precepto gque
reguiﬁ ol Art, 2 del Cbédigo de Procedimientos Civiles, el cual estd intima-
mente relacionado con el Art, 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles
y que egstablece "que los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces,
los cuales no pueden dispensarlos, restringirlos NI AMPLIARIOCS, SING EN LOS
CASOS QUE DETERMINE LA IEY,"

Bl Registrador estaria ampliando el términc que fija la ley para pre-
sentar la certificacidn de haberse entablado la demanda de oposicidn en ioS
tribunales correspondi¢ntes (Art, 3 L, de Pr. Mercantiles)P vioiandc con ello
la disposicibn citada y el Axrt, 17 de la Ley de Marxcas de Fabrica, pues el
caso que tratamos no es de los que determina la ley, Ademds, hay que recor-
dar €l Art, 19 del Cddigo Civil, que establece que "cuando el sentido de la
ley es claro, no se desatendsxi su tenor literal a pretexto de consultar su
espiri tu.""”"

RESUMIENEC, podemos concluir:



Bl Avt, 17 de la Ley de Marcas de Fibrica egtablece que Bl oposi~
tor'" debe presentar a la Oficira de Patentes, dentro de los noventa dias
subsiguientes a 1a fecha de presentacién de la cposicibn, una certificacidn
de haber entablado la correspondiente demanda, Si no se presentare esa cer-—

~

tificacién dentro de dicho término, se ovdenard el registro @ solicitud del
interesado y se condenarvd al opositor, en las costas, dafios y perjuicios,’

En el caso gue motivé la resoiucidn RAZCNADA TRAMSCRITA, el opositor
no presentd la certificacidén de haber entablado la demanda, "dentro de los
noventa dias subsiguientes a la fecha de la presentacién de la oposicidn”,
ya que dicha certificacidn la presentd el veinte de dicicmbre de mil nove-
cientos setenta y cuatro., Del nueve de septiembre~fecha en que fué presen-—
tada la oposicidn- al veinte de diciembre-fecha en que se presentd 1la certi-
ficacidn respectiva~transcurrieron cien dias.

Es obvio, por conmsiguiente, que la certificacidan de haber entablado
demanda fué presentada extempordneamente ya que no se presentd" dentro de
los noventa dfas subsiguientes a 1la focha de la presentacidn de la oposicidn
prescritos por el Art, 17 de la ley, en cuyc caso a tenor del mismo precepto,
"se ordenard el registro a solicitud del interesado,'™""

El sefior Registrador, al declarar SIN LUGAR el registro solicitado;
estd transgrediendo, evidentemente, la ley que le ordena hacerlo,

Los argumentos que invoca en la resolucidn transcrita y de la cual
se ha apelado, son totalmente impertinentes, sin base juridica, legal ni doc-
trinal,sino que en forma antojadiza y arbitraria, sostiene que ol término de
noventa dias "ha de computarse.a partir del dia siguiente de haber quedado

11
firme la providencia que admitid 1la oposiciédn.



El Art, 78 de la Ley de Registro de Comercio invocado por el seiior
Registrador, determina dque el término de la apelacidn es de cinco dfas;pero
que el término de 1la apelacidn sca de cinco dfas o menos, no incide en mane-
ra alguna, en el precepto que establece el término de noventa dias contados
desde el siguiente a la fecha on que se presenta la oposicidn,

En ninguna parte de la ley aparcce el extrafio y personalisimo pro=-
cedimientc adoptado, ilegalmente, por el sefior Registrador, 1Lla integracidn
de normas, tendria lugar para llenar vacfos en el ordenamiento jurfdico o sea
elaborar una norma juridica que rija el caso que el legisiador no previd,

La integracidn de normas con que pretende el sefior Registrador justificar
su arbitraria posicidn carece de sentido, pues el Art, 17 de la Ley de Mar=
cas de FAbrica y el Art, 78 de la Ley de Registro de Comercio, regulan si-
tuaciones distintas, pues la primera disposicibn se refiere el plazo para
presentar la certificacidn de la demanda de oposicidn y la segunda al plazo
nara interponer el recurso de apelacidn,

Tampoco cabe citar el Art, 1, inciso 2° de 1a Ley de Registro de
Conmercio, que invoca el Sefor Registrador como de "aplicacién preferente",
porque la aplicacidn preferente podrfa invocarse sdlo en el casc en gue la
Ley de Registro de Comercio contuviere una disposicidn contraria al Art, 17
de 1la Ley de Marcas de Fébrica, cn cuyc supuesto deberia aplicarse preferen-
temente, la Ley de Registro de Comercio; pero tal gituacidn no existe. No
hay disposiciones antagbnicas vara aplicar preferventemente una ley,

Por lo expuesto, considero que el término de noventa dias debe com-

putarse, por disposicidn expresa de la ley, desde el dia subsiguiente a la
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la fecha de PRESENTACICON DE CPOSICION,

En este punto el jurado Dr. Romdn Gilberto Zfniga Velis, salvd ex-
presamente su voto por cuanto por razones procesales, &l respeta el crite-
rio adoptado por el Jefe del Departamento de Marcas de Fébrica del Registro
de Conercio, cual es el ESTRICTAMENTE JURIDICO, Avalando si, en cuanto al

sustentante , el punto relativo a la integracidn de la ley.




DERECHO SOBRE MARCAS,.LICEchAS DE USO, EXPIRACION, TRANSFERENCIA,

&1 derecho al uso exclusive de una marxca para distinguir la procedenj
cia de los articulos que se fabriquen o negocien en una empresa o estableci~
miento, puede ser adquirido por el que la usa o quiere usar, mediante su re-
gistro, de conformidad al Cddigo de Conercio (Art, 575), Este articulo se
aseneja al Art. 4 de la Ley de Marcas de Fabrica, con la advertencia que el
Cddigo de Comercio establece de manera categdrica, que el Derecho sobre la
marca nace por su inscripcibn en el Registro de Comercio.

La marca es un producto del trabajo humano, un bien inmaterial que
representa un valor econdmico susceptible de formar parte del patrimonic de
las personas, sean estas naturales o jurfdicasg, Nuestra carta fundamental
protege todo aquellc que foxma parte del patrimonio del habitante de la na-
cibn, trétese de devechos reales o personales, de bienes materiales o inma-
teriales, en su integridad y no por partes, y protege también los derechos
civiles de los extranjeros, Poxr ellos, el Art, 4 de la ley de la materia,
establece que cualquier propietario (persona natural o juridica) de una mar-—
ca de fabrica (de comercio o agricultura), ya sea nacional o extranjera, pue?
de adquirir el derecho exclusivo de usarla en la Repfiblica, sujeténdose a las
responsabilidades de la ley respectiva y mediante 1la formalidad de registro
en la oficine respectiva, sometiéndose al procedimiento establecido. Il re~
gistro y el uso confieren a su titular, la propiedad exclusiva de la marca
y lo invisten de las acciones pertinentes a su defensa, Estos derechos del
propietario sobre la marca de fébrica, expresamente previstos por las leyes,
tienen por objeto:

a. El derecho de usar de ella exclusivamente para los articulos a
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que se destina y para otros comprendidos en la clase que 2 dichos articu=-
los pertenezcan, {(Art. 2 L, de Marcas de Fabrica).

h. E1 derecho de oponerse al uso indebido de aes marcas (Art, §

L, de M, de F.).

c. El devecho de autorizar su uso a terceras personas (Art, 583 Co-
digo de Comercio),

d. El1 derecho de impedir que otro la emplee o imite (Art, 524 C, de
Comercic), y

e, Consecuentenmente del numeral anterior, el derecho para obtener
el resarcimiento de los dafics y perjuicios (Art, 584 C, de Comercio),

Tn forme similar a las marcas de fébrica y de comercio, pueden los
agricultores usar marcas para identificar productos agricolas, las cuales se
dencominan marcas de agricultura v 8e rigen por las mismas veglas que las an-
teriores, aunque las actividades a que se aplican no son mercaantiles,

De conformidad con el Art, 524 del Cddigo de Comercio, el propieta-—
ric de una marca tiene dexecho a impedir que otro 1a emplee o imite y para
obtener el resarcimiento de los dafics y perjuicios,

La accibn del propietario, a tenor de la disposicidn legal citada,
se hace valer mediante orden judicial a las Aduanas de la Replblica, para
impedir el ingreso al pais de los productos extranjeros que usen indebidamen-
te 1a marca. Esta orden se dictard por el Juez competente, a solicitud del
interesado, quién deberi comprobar con el certificado respectivo, la titula-
ridad de la marca. _

La prohibicibén de mérite, se fundamenta en la disposicidn citada,

que aln cuando figura en un cuerpo de leyes de caricter sustantivo, es emi-



nentemente procesal.

El Art, 584 citedo, sblo exigia la comprobacibn de la titularidad de
la marca y el sefor juez de la causa, en acatamiento estricto de 1la ley, re-
solvia ordenando la prohibicibn solicitada.

Con la promulgacibén de 1la ley de Procedimientos Mercantiles, para
que el juez pueda ordenar la prohibicidn, es necesario probar otros extre-
mos que los que se exigfa cuando no se habia promulgado la mencionada ley,
cuales son:

a. Que se trate de un producto importado;

b. Que se cerciore mediante dictamen pericial, que el producto im-
portado y que el que ampara ia marca, son de la nisma naturaleza y estan com-
prendidos en la misma clase en la lcy egspecial de la materisa;

c., Que la marca que se defiende esté vigente y la que se uga inde-
bidamente, no esté registrada en el pais.

Con la solicitud se debe acompafiar, ademds del certificadc de regis-
tro de la marca o certificacidn del asiento con el que se comprobaba la titu=~
laridad de la marca, un ejemplar del producto que ostenta la marca indebida-~
mente.

La resolucidn deil Juez, ordenande o denegando la orden judicial soli=-
citada, no adnite recurso algunc; pero deja a salvo a los interesados, sus
derechos, para que los puedan ventilar en juicio sumario,

Antes de la promulgacibn de la Ley de Procedimientos Mercantiles, se
did un caso préctico, el cual fué ventilado en el Juzgado Sexto de lo Civil,
en el que intervenian POZUELO, S,A., propietafia de la marca 'CLUB" que sir-

ve para amparar galletas de toda clase, clase 101 y NABISCO INC,, Sociedad

[



Lmericana, propietaria de la marca "CIURB SOCIAL", que sirve para amparar

confiteria en general de la clase 102 v en la que &ésta Gltima estaba ingre-
sando al pais galletas con una marca de fébrica que amparaba una clase dife-
rente, No obstante ello, el apoderado de Nabisco interpuso recurso extraor-
dinario de queja por atentiado contra providencias de la Cémara Segunda de lo
Civil de 12 Primera Seccidn del Centro, por habérsele denegado la apelacidn,
recurso del cual conocid la Sala de Amparos de la Honorable Certe Supreme de
Justicia, que en lo pertinente dijo: "M Nuestra resolucidn obedece 2 un
defecto de orden procesal en la interposicidn del recurso de apelacidn o
sea, que el doctor XXX no apeld de la resolucidn recurrible, que era la que
habia ordenado librar oficio al Director General de Aduanas para que impidie-—
ra la entrada al pais de las galictas que llevaran etiquetas 'CLUR SOCIAL",
3ino del auto que declard sin lugaxr la revocatoria que hapila solicitado de
dicha resolucidn, Como es comprensible, este auto que denegd dicha revoca-

2 > N . o ~ TerteRen ey
toria, no admite apela016n de acuexdo al Art. 983 PBr,

Fero en lo que interesa, en el cscritc se dice: “desgraciadamente la
Zlonorabie Cimara de 1o Civil que conocid en apelacidn en dicho asunto, resol=-
vid declarando inadmisible 1a apelacidn, sin duda bagsindose en el Art, 9, in-
ciso Gltimo de la Ley de Procedimientos Mercantiles olvidéndose del Art. 120
transitorio de la misma ley que habla del procedimiento a seguir en los pro-
cesos iniciados antes de la vigencia de la Ley,'""™"""
Del escrito de queja nc consta cual fué la resolucidn contra la cual
se apeld, Pero al pedirsele el informe que ordena la Ley, a la Cimara menci-

nada, ésta, entre otras cosas explicd que la apelacidn la intepuso el doc--

tor XXX del auto en que se deciard sin lugar la revocatoria y no del auto por



el que ovrdenaba el Juez dque se impidiera el ingreso ai pais de las galletas
CLUB SOCIAL, razdn por la que el expresado recurso de apelacidn le fué de-
clarado sin lugar; y agregd el Tribunal de Segunda Instancia, qﬂe 1a decla~-
racibén de improcedencia de la alzada no la basd en el Art, 9 de 1la ley de
Procedinmientos Mercantiles, sino en la razdn de que el auto por el cual se
denegd la revocatoria no admite apelacidn de acuerdo con el Art. 926,

En tales circunstancias, la Sala, aparte de considerar ajustada a la
ley 1la resolucién de la Cimara, puesto que se sostienc sirviéndole de funda-
mento los Arts.426, 436 y 926 Pr. Estima que dicha resolucidn no es atenta-
toria, ya gue no es ninguna de las referidas en el Art, 1105 del mismo Cé-

digo.



LICENCIAS DE USC

La novedad del Cddigo de Comercio (Art. 583), en cuanto a marcas,
consiste en la facultad o derecho que tiene el propietario de la marca-regis-
trada para autorizar a otras personas el uso de la misma, es decir, que esta-
blece las 1lamadas licencias de uso de marca registrada, siendo su uso intras-
misible y su autorizacidn se concederd por contratc medizsnte escritura pibli-
ca o documento auténtico, el cual debe ser registrado previo pago de los de=-

rechos contemplados en el literal "F'" del Art, 65 d

0]

ia Ley de Registrc de
Comercio, ©Otra novedad es la que regula el Art. 531 del mismo cuerpo de le-~
yes que dice: "Cuando exista un convenio que asegure, por el empleo de 1los
mismos procedimientos y férmulas, la equivalencia de los productos fabricados,
se permitird a los que los celebre, el ugo simultdneo de la misma marca,'"
Zu este caso, se trata de una empresa matriz que autoriza a sus filiales o
corresponsales a fabricar productos de la misma clidad y naturaleza due los
suyos propios y a hacer usc de 8us procedimientos y secretos de fabricacidn
asi como usar para tales productos iguales distintivos; en esta forma se fa-
cilita 8l comercio y se da garantia a todos aquellos que quieren hacer uso
de una marca acreditada, sin tener que asociarse al propietario de la misma,
Lag causas de extincién del derecho del usuario de la marca, puede
reducirse a dos: a) en los casos en que deje de surtir efecto el contrato
respectivo; y b) en los casos en que expire el derecho del titulax.

EXPIRACION - Los derechos sobre las marcas expiran en los sigui-

erites casos:

a. Por haber transcurrido el plazo para el cual fué otorgada la proteccibn
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legal. E1 plazo de vigencia no puede prorrogarse; pero sus derechos pueden
inscribirse nuevamente, siguiendec los nismes trémites para la inscripcidn
inicial, Este derecho puede ser ejercidc por ei intervesado, cualquiera que
sea 1la causa de la expiracidn, salvo el caso de nulidad.

b, Por sentencia judicial que declare la nulidad de la inscripcidn de la
maxrca respectiva,

c, Por falta de pago de lcs derechos quinquenales corvespondientes, en los
tiempos fijados por el Axt. 65 de la Ley de Registro de Comercio,

d. Por la renuncia del Titular del derecho; y

e. Por la falta de usc duranic itres afios congecutives,

El plazo de vigencia de la m rca es de veinte afios, de conformidad
con el Art, 21 de la Ley de Marcas de Fibrica, Terminado este plazc, caduca-
rd si no se renueva por un pericdo igual, pagandc los derechos que enumera
el Art, 65, literal "B" de la ley de Registro de Comercio, el cual estd in-
timamente relacionado con el Art, 21, inciso 1° de la ley de la materia.

TRANSFEZRENCTIA,

COMG SE DIJO ANTERICRMENTE, una marca regigstrada es parte del patri-
monio de una persona o de una empresa determinada y siendo asi, es natural
pensar gue puede transmitirse en ia misma forma y con las limitaciones que
otrog bienes o derechos. Asi el traspasc de una marca ncr causa de muerte,
se sujetard a las reglas del derecho comﬁn, en viritud de que la ley de la ma-
teria, no dice nada al vespecto (Art. ‘8), por 1lc que aplica las digposicio-~
nes pertinentes del Cédigc Civil y de Procedimientos Civiles, reilacionados
con el Axrt. 8 de la ley vespectivae

Actualmente, con la novedad de las licencias de uso, poedemos hablar



sin temos a equivocarncs y con respaldo legal, gue la marca puede cederse
con resiricciones o parcialmente y se verifieca, cuandc el duefio de una mar-
ca, concede , permite o autoriza que otra persona haga uso de ella, La ce-
sibén puede hacerse en Escritura Piiblica o bien en un coatrato autenticado.,
Siendo la marca un derechc patrimonial, puede estar sujeta a toda clase de
modalidades, de tal manera que el vendedor de cualquier empresa puede ceder
tcdos lcos bienes de ésta v sujetar el derecho al usc de la marca a un plazo,
modo o condicibdn. La transferencia de toda marca debe hacerse en ingtrumen=—
te auténtico, como lo regula el Art, 2 de la Zey de la materia; perc no debe
entenderse que es un requisito esencial hacerlo en escritura piblica, pues
un documento privado, una vez reconocido, voiuntaria o judicialmente, segin
el Art, 254 Py, tiene valor de Escritura Pidblica,

Los trasgpasos que se efectlen en el extranjexrc, de marcas reglstradas
en E1 Salvador, se hacen conforme a ias leyes del pails en que se ceiebren
dichos actog., Los documentos con que se pretenda comprobar el traspasoc y es~
tuvieren redactados en otroc idioma, deberdn ser vertidos al castellano y au-
tenticados conforme lo prescribe el Art. 261 Pr., relacionado con el Art, 17
del Cédigo Civil,

E1 traspaso se harid constar al margen del Registro original y se
devolvetfa al interesado, el documento que 1o contiene cen la razdn respec-~
tiva, Todo traspaso para efectos contra terceros, debe realizarse ean la for-
.ma indicada, Art, 522 del Cddigo de Comercic con la solicitud correspondiente
deberi acompafiarse el recibo de pago de los derechos de traspaso de conformi~

7"

dad al literal .''¢" del Art, 65 de la ley de Registro de Comercio,
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CANCELACION - HULIDAD

La marca no usada por su titular seri cancelada a peticibn de cual-
quier comerciante que tenga interés en ellc, siempre que la falta de usc ha-
ya tenido una duracidn de tres afiocs ininterrumpidos {(Art. 77 C. de Comercio) .
Este artfculo establece la cancelacidn de la marca por el no uso de la misma,

H

y extiende el plazo a tres afios, ern lugar de uno, como lo indica el Art, 1C

|23 Y

de la Ley de Marcas de Fébrica, Esta dltinma disposicién citada, en 1o refe-
rente a marcas extranjeras establece que nc es necesaric gue los articulces
gean importados a El Salvador para que su registro continte vigente, bastan-
do con que se cumpla fuera de la Replbiica, con los requizitos exigidos por
la disposicién citada, casoc contrario caducari su registro,

Las inscripciones de marcas se cancelardn EN FORMA TCTAL, en los

casos siguientes:

a, Por consentimiento expresc de los interesados, manifestado en
forma auténtica,

b. Cuando se extinga por completo el hecho, la relacibdn juridica o
el derecho inserito,

c. Cuando se declare judicialmente la nulidad o la falsedad del ti-
tulo en cuya virtud se haya hecho la inscripcidnm,

d., Cuando se declare judicialmente la nulidad de la inscripcién,

e. Cuando se trate de un embargo y haya transcurrido el términc de
la prescripcidn extintiva de la accidn ejecutiva) o caducidad de
1a accidn. ZEsta circunstancia 1la comprcbari el interesado con
la certificacidn o constancia extendida por el jue=z ante quien

se haya seguido la ejecucidn correspondiente, en que consta la
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fecha de la Gltima resolucidu,

£. Zn cualquier cotro caso en que, por prescripcibn de ia ley o

por otras razcnes legales, quede sin valor un asiento,

Puede darsc la cancelacibn parcial de los asientos de registro, cuan=—
do se extinga parcialmente el derecho inscrito ¢ cuando se declare judicial-
mente la nulidad en parte del titulo que motivd la inscripcibdn. Los asientos
que contengan un plazo determinado de vigencia, quedarin cancelados por el
simple transcurso del plazo, sin necesidad de ninguna ctra formalidad, siem~
pre y cuando no se realicen las gestiones pertinentes, ya sea para el pago
¢ para la renovacidn,

LA CANCELACICN DE UNA INSCRIPCION SE

i

Coe

bt

. Mediante el asiento del documento gque la notiva,

(<%}
L]

Por razdan que se pondrid al margen de la Inscripcidn que se can-—
cela; y
3. Cuando se hace en virtud de despacho librado por autoridad com-
petente.

PROCEDENCIA, - NULIDAD,

Procede la NULIDAD, de la inscripcidn, cuandoc por omisidn o error en
las circunstancias o datos gue el Cédigo de Comercioc o la ley de Registro de
Comercio, regulan, siempre que haya inseguridad absoluta sobre las personas
de los contratantes o titulares de los derechos, su capacidad civil ¢ mercan-
til, o el derecho que se ha querido garantizar con el asiento.

#1 derecho a pedir la nulidad de una marca ya inscrita, corresponde
a cualgquier persona que Se crea pexjudicada con la inscripeidén y tal dere~

cho deberd hacerse valer judicialmente ante el tribunal comin respectivo;
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que nc son otyros que los que sefiala el Art, 3 de la Ley de Procedimientos
Mercantiles, en juicio sumario, por no tener esta accidn un trfmite sefiala-
do tal como lo establece el Art, 59 de la Ley de Procedimientos Mercantiles;

prescribiendo dicha accibn en cinco afios a partir de la inscripcidn,



FORMAS ANORMALES PARA DAR PCR TERMINADA UNA SCLICITUD DE INSCRIBCION C UNA

QEOSICION,
Segin el inciso secgundo del Art. 17 de 1la Ley de la matéria, esta-~

Mt . . . N . . N . -
331 el solicitante del Registro o el opcsitor qusiceren desistir de

lece:
su sclicitud u oposicidn antes de estar entablado el juicio ante los tribuna-—
les comunes, se darid audiencia a la otra parte y si ésta aceptiare el desisti-
miento, se resolverd lo conveniente., De nc zceptarse, seguird suspensa 2 la
jurisdiccidn de patentes hasta que se venza el término de la presentacidn de
la constancia de haterse entablado la demanda (o sea, le bastari al cpositor
no presentar la certificacién de 1la demanda en el término legal para que ten-—
ga efecto su voluntad) o se le presente la certificacidn de la »esolucidn de

teerreeY - 5 . . -
La demanda sc¢ sustanciard y decidird por los

los Tribunales Comunes,
trédmites del juicio sumaric Mewrcantil por tratarse de 1a reclamacidn de ua
derecho que no tiene trdmite sefialados por la ley (Art. 59 Ley de Pr, Mercan~—
tiles) y remitiéndonos al Cédigo é2 Procedimientos Civiles para unacmejor com=~
prensidn transcribiremos el Art. 464, que define l¢ gque es DESISTIMIENTOC,

1222851 4 . . s . .
Desistimiento es el apartamiento o la renuncia de alguna accibén o recur-

LARARERERER1]
.

El desistimiento que regula la ley de la materia en la diSposicién
antes citsda, es la Gnica que habla de ello y pueden desistir de su propd-
sito, tanto el solici tante del registro como el opositor; pero en la pricti-
ca, se ha aceptado como tal, el casc de aquellas personas interesadas en el
registro de determinada marca, que ya no desean continuar con las diligenciasg;
a quienes se les permite desistir por escritoc de su sclicitud de registro,

mandando a archivar las diligencias. E1 caso planteado pareciere ser més
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bien de renuncia de un derecho vy nc de desistimiento; perc como aquelia, en
ninguna disposicidn de 1la ley se mencicna, se ha optado por el segundo casoc,
y asi se ha resueltc desde hace mucios afios en dicha oficina, lo cual es
aceptado,”

Existe el casoc de personas que tienen registrada una marca vigente
a su favor y no desean continuar con el registro de la mismz; la ley de ia
materia no contempla el caso;pero en la practica la oficina de marcas de fé4-
brica, cuando dependia del Ministerio de Justicia, nabia adoptado el criterid
de la renuncia de derechos y resolvia estas solicitudes tenieundo por renuncia-
do el derecho que sobre la marca le correspondia al propietaric, pues tal re-
mincia nc estaba prohibida por la ley y sdlo veia el interds individual del
renunciante, mandandce cancelar el registro respectivo. Lo anterior en la ac-
tualidad estid fundamentado por los Arts, 473 No, 1 del C8digo de Comercic y
65 literal “I" de 1la Ley de Registro de Comercio.

ECURSO S, Anteriormente la apelacidn estaba contemplada en el Art,23

&3

de la Ley de Marcas de Fébrica, que concedia diez dias para apelar el eual
fué derogado por el Art. 108 de la Ley de Registro de Comercic y sustituido
por el Art, 78 de éste mismc cuerpo de leyes, consideridndose el término de
cinco dias suficiente para que las partes hagan uso de su derecho,

E1 Art, 72 de la ley mencionada, dice "gue concede apelacidn para
ante el Ministerio de Justicia, de toda resolucidn del Registrador que admi-
ta 6 rechace una solicitud de registro o una oposicidn; que ordene o deniegue
un registro o una certificacién, mande legitimar una personeria y en general

de toda vesolucidn que cause dafio irreparable,

BIBLIOTECA CENTRAL |
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E1 término para apelar es de cinco dfas contados a partir del siguien-—
te de la notificacidn de 1la providencia que se recurre,

En cuanto al tramite se observan las siguientes reglas: Una vez ad-
mitida la apelacidn, emplazan a las partes para que ocurra dentro de tercexo
dia a hacer uso de sus derechos ante el Ministerio de Justicia, comparezcan
o nc las partes el Ministerio concede 10 dias para que las partes presenien
pruehas y alegatos, y contesten o no, y vencido dicho término resolveri con
arreglo a Derecho. La resolucibn dictada por el Ministerio de Justicia no
adnite ningiin recurso,

Del tenor literal de dicha disposicidn se deduce, que quienes pueden
interponer recurso de apelacidn pueden ser: 1. E1 solicitante al Registro
de la Marca., 2. El opositor, y 3. un tercerc interesado, asimilando a di-
cho recurso a las diligencias de Hombre Comercial, patente de invercidn, de-
rechos de autor, marcas de fébrica y de comercic y demis distintivos comer-
ciales,

La ley no considera el recursc de hecho ni la desercidn de Segunda
Instancia.

Por mi parte comnsidero que de cenformidad con 1o que establecen los
Articulos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se puede in-
terponer proceso de amparc, siempre y cuando la resolucidn que se dicte, vio=
le una garantia constitucional,

Asimismo, considero gue negado el Recurso de Apelacidn, debiendoc ha-
berse admitido por llenar todos los requisitos legales, podrd el apelante in-
terponer recurso de hecho ante el Ministerio, debiendo tramitarse dicho recur-

so de conformidad al Cédigo de Procedimientos Civiles, respaldo lo anterior
(el b by



con lo establecido en el Art, 120 de 1a Ley de Procedimientos Mercantiles,
que en 1o pertinente dice: "En todo lo que se estuviere previsto expresa-
mente en esta ley.y en el Cddigo de Comercio, SE APLICARAN LAS NORMAS ESTA=~

BLECIDAS EN EL CODIGC DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EN LA LEY DE CASAcIion,'""
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PAPEI, SELLADO DE TREINTA CENTAVOS

SOLICITUD BE INSCRIPCION CUANDO INTERVIENE APCDERADO

SENOR REGISTRADOR DE CGMERCIC,

y abogadc, de este domicilio, en mi concepto de Apodera-~

do General Judicial de , ;3 S,A,, de este domicilio, a usted respe-

tucsamente Solicito: La propiedad exclusiva y la correspondiente inscripeidn
en el registro respectivo, de la marca de fibrica y de ccmercio, cuya parte
esencial consiste en _, la cual podrd usarse sola o acompafiada de di-
bujos o leyendas; pudiendo ser escrita en cualquier tipo de letra, forma, co-
lor o tamafio, impresa, grabada o reproducida por cualquier medio mecénicc o

manual conoccidc o por conocerse, La marca es de nacionalidad s

y sirve para amparar articulos comprendidos en la clase del Axt,
34 de la Ley de Marcas de ¥ébrica. Los productos que ampara la mareca scn e-—

-

laborados y se expenden principalmente en {nombre del pais y cindad) y la £4-

brica en que se producen se denomina (o indicar que no tiene nombre
especial).
Por lo expuesto, P 1 D O :

a) me.tenga por parte en el caridcter en que comparezco
b) me admita la presente solicitud
c¢) Se mande publicar en extracto, junto con el facsimil en el Diario Oficial;
y en su oportunidad se declare que la marca es propiedad exclusiva de mi man
dante, se mande a registrar y se me extienda el certificado respectivo.

legitimo mi personeria cor el poder inscrito al nﬁmero.____gel libro___
de otros contratos mercantiles;

Acomﬁaﬁo a la presente, un clisé, veinte facsimiles de la marca y el re=-

cibo de pago de los derechos de registro,
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Sefialo para notificaciones ia oficina situada en ; auiori-

ZC a y para recibir esquelas de notificacidn y cualesquiera documenta-
. A
cidn que haya de entregdrseme o devolvérseme.

San Salvador, de de mil novecientos .

O a AT

PAPEY, SELLADO DE TREINTA CENTAVOS

SCLICITUD DE MODIFICACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA DE FABRICA O DE COMERCIC,
POR LA SUPRESION DS PRODUCTOS AMPARADGS POR LA MARCA, '

SENCR REGISTRADOR DE COMERCIO,

de generales conocidas en las diligencias .de registro de la maxr-
ca de fébrica y de comercio consistente en , 2 usted con el debido
rospeto EXPONGO:

Soy propietaric de la marca antes descrita, inscrita a mi favor al No.
del libro y la cual ampara articulcs comprendidos en ias cla-
ses del Articulo 34 de 1la ley de la materia, No teniendo interés en
seguir conservando el registro de los articulos comprendidos en la clase
vengo a solicitar la modificacidn del registro de 1la marca, en el sentido de-
suprimlir la clase antes mencionada,

Por lo expuesto, P I D O :
2

Tener por modificado el registro de 1la marca relacionada en el sentido
antes expresado y anote al margen de la mencionada inscripcidn, la modifica-=
cibén correspondiente.

San Salvador, .

Firma del interesado

Fiyma y sello de abogado dixrector



PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS
ESCRITC DE DESISTIMIENTO DE SOLICITUD Y OPCSICION
SEHCR REGISTRADOR DE COMERCIO,

Nogotros, ; de generales conoeidas en ias diligencias de

registro y de oposicidn respectivamente, de la marca de fébrica y de comer-
cio eonsistente en _» d usted con el debido respeto EXPUNEMOS:

De conformidaé con el Art, 17, Inciso 2° de ia ley de Marcas de Fibri-
ca y no habiéndose entablado el juicio correspondiente ante 1os Tribunales
Comunes, el segundc de los suscritos desiste expresamente de la Oposicién
presentada al registro de la marca en referencia; y el primerc acepta el de-
sistimiento propuesto por el segundo y desiste expresamente de la solicitud
de la marca antes mencicnada,

Por 1o expuesto, PEDIMCS: Acceder a 1o solicitadc y se archiven las di-

ligencias en el estado en que se encueritren,

San Salvador, de de mil ncvecientos _
Pirma del interesado Firma del interssado
Firma y sello de abogado Director Firma y sello de abogado

Director
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PAPEL SELLADC DE TREINTA CENTAVOS

SCLICITUD DE TRASPASC DE UNA MARCA

SERCR REGISTRADOR DE COMERCIG,

, abogado, de este domicilie, en mi concepto de fpoderado

General Judicial de ia Sociedad , & usted con el debido

respeto EXPONGO:
Gue el seiicr ] o la Sociedad y vendid a mi poderdante

la marca de fébrica y de comercio registrada bajo ol No,

del Libro , que lieva esa oficina; mareea due sirve para amparvar
1o cual compruebo con la escritura de compraventa que original presento, pa-

ra que se¢ inscriba en el Libro de Traspasos de Marcas de Fébrica y verifica-

do se me devuelva con la vazdn que indica el Art, 8 de 1la ley de 1la materia;

jivl

or 1o expuesto, P X D O :

Que 2l margen del asiento de registro No, del libro , asi co=~
mo en el libro de Traspasos, sea anctado el traspaso de dicha marca a favor
de mi mandante,

Acompailic el recibo de pago de los derechos correspondientes,

Legitimo mi personeria con el poder inscrito al nfimero ___ del libro ___

de otros documentos mercantiles,

Sefialoc para notificaciones .

Autorizo a para recibir esquelas de notificacidén y cuales-—

quiera documentacién que haya de entregirseme o devolvérsenme.

San Salvador, de de mil novecientos .

)

BIBLIOTECA CENTRAL
WNIVERBIDAD DE &L dm..‘i.kris-ﬁj! :
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MODELC DE ESCRITURA DE CCMPRAVENTA DE UNA MARCA

NUMERG . En a las del dia de de mil novecientos

[

. Ante mi , notario, del domicilio de comparece

quien firma de afios de edad, del domicilio , & aquien
conozco perc identifico por medio de su Cédula de Identidad Personal nimero,

.y me DICE: que seftin inscripcidn nimero del iibro de

Marcas de Fébrica que lieva ¢l Registro de Comercio, es propietario de la mar-
ca consistente en , 1a cual ampara _comprendido en las

clases de la ley de marcas. &Que por el precio de que tiene re-

cibidos a su entera satisfaccidn de de afios de edad,{profesidn)

del domicilio de , vende a éste la referida marca y por medio de es-
ta escritura le hace entrega y tradicidn del dominio, posesidn y demds dere-
chos que sobre la referida maren le corresponden, entregéndosele materialmen-~

te el certificado de Registro dque la ampara. Presente el sefior

de las generales expresadas, que firma , & quién conoczco pero identi-
fico con su Cédula de Identidad Personal ndnero . Manifiesta: que acey
ta la venta y tradicidn gue del dominio, pcsesidn y demds derechos que sobre
1a marca le hace el sefior recibiendc materialmente el titulo
que la ampara, Asi se expresaron los comparecientes a quic¢nes expiiqué 1os
efectos legales de este instrumento y leido que les Ffué integramente en un
sclc acto ininterrumwpido, lo ratifican por estar redactado conforme sus vo-

luntades y todos firmamos, Doy fé&.
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Derecho Mercantil, Tomo. I, Joaguin Rodriguez Rodriguez

Tratado de Marcas de Fabrica y de

Comercio Breuer Moreno 2,C.
Curgo de Berecho Mercantil Joaquin Garriguez
Derecho Mercantil Pou Avilés
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