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I. Origen.,
11.0bjeto, fumdamento y maturaleza del derecho de marecas,
ITI.Comentarios al articulado de la Ley de [Mlarcas de Fébrica

vigente y algunas sugerencilas para futuras reformas al -

hacerse el comentarioc del articulo respectivo.

IV.Modelos de escritos, resoluciones, carteles y certifica-

ciones en relacidn con la Ley comentada.-
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§in lugar a dudas, el origen de las marcas de fébrica lo
encontramos en la idea del hombre de sefialar con determinados
signos, los productos, obras o utensilios de su creacidn. En
efecto, al examinar algunos objetos pertenecientes a civili-
zaciones remotas se han encontrado en ellos signos o marcas -
de fabricacidn que fueron puestos pera ser distinguidos de --
otros de la misma especie y ademds para satisfacer un poco -
la vanidad de los hombres de que sus obras sean reconocidas y

distinguidas adn muchos afios después de su muerte.

Como es fdécil de comprender, estas marcas no tenian nin-
guna finalidad jurfidica; su funcidn era mds bien distintiva,
pretendiéndose asegqurar can ello cierta fama, que trala can-
sigo cambios o permutas, mds o menos onerosas, conforme a --

los primitivos orlIgenes del comercilo.

Con el tiempo, y a medida que los sistemas juriIdicos se
van perfeccionando, tales marcas fueron teniendo ya otro sig-
nificado. Es entonces cuando entra el derecho a contemplarlas

y a regularlas, aungque sea embrionariamente,

tntre los romanos, por ejemplo, el uso de las guicozs -
era frecuente en cerdmicas decorativas y de uso doméstico, -
pero coma en la sociedad romana tales aobjetas eran fabricadas
por los esclavos y éstos no tenfan el derecho de propiedad, -
los derechos sobre la fabricacidn, pertenecfian a los amos, --
guienes en definitiva eran los que tenfan accidn de gefensa -
para proteger los signos que les servian para dist.nguir sus
productos. Este amparo legal podia hacerse efectivo mediante
el ejercicio de una ACTIO INJURIARUM o de una ACTIO DOLI, --
pues no habiendo ninguna ley especial al respcctu, necesaric

era acogerse a las disposiciones generales que imponfan obli
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gaciones como consecuencia de una conducta dolosa o culposa.

La costumbre de marcar los productos continud con los -
afios, generalizdndose cada dia mds, y asi, en la edad media
nos encontramos con signos y marcas individuales, colectivas,
de gremio. Oportunmc es recordar que en el Medicevo los gre--
mios, bajo el régimen de las Corporaciones, eran obligados a
identificar por medio de marcas predeterminadas que el produc
to era legfitime y fabricado conforme las reglas de la corpo--
racidn o gremio. La marca colectiva, mds que tal, era un sellg
de la autoridad con cardcter de garantla plblica respecto de
la fabricacidén. La marca individual designeba al fabricante.
Por supuesto que, como es fdcil de imaginar, el artesano po--
dfa incluir su propia marca o signo, siempre y cuando de jara

visible y sin alteracidn, la de la Corpaoracidn.

£l uso indebido de una marca de una Corporacidén hacia --
merascer al culpable penas severlsimas, siempre y cuando los -

estatutos de ella asi lo establecieran.

Con la Revolucidén Francesa, las penas y castigos gque se
imponian 8 todos aquellos gue usaran una marca que No les per
tenecia se suavizaron y, conforme las nuevas ideas, se llegd
incluso a abolir casi toda la reglamentacidn existente al res
pecto. Esta negacidn del derecho pronto dejd ver serias difi-
cultades y para subsanarlas se dictaron nuevas disposiciones
gue, podemos decir, son el comienzo de la legislacidn actual
en materla de marcas de fdbrica, hasta que éstas llegan a ser
reconocidas como un derecho de naturaleza especial que como -
tal, debe ser prategidao.

Ejemplo del nuevo estado de las cosas lo encontramos en
el primer Cd&digo Pemal espafiocl gue castigaba la falsificacidn

de las marcas y contrasefias gue usaban los establecimientos -



industriales o comerciales.

" a naturaleza del comercio internacional, acentuada -
en estos Gltimeos tiempos, el intercambio de mercancias gue -
supone y la produccidén en masa con destino a mercedos inter-
nacionales, han hecho necesario el establecimiento de una le
gislacidn internacional de marcas para proteger a los usua--
rios mds alld de los limites territoriales del pais en gue -
se reconocid la marca y para evitar las complicadas dilacio-
nes que supondria un procedimiento total de reconoccimiento -
de marca en cada uno de los paises a los gue pudieran llegar

las mercancias caracterizadas por ellas."

En nuestro pais, hasta que alcanzamos nuestra indenen-
dencia, esta materia fue regulada por medio de ordenanzas --

contenidas en el Derecho de Indias.

Nuestro Cd&digo Penal de 1826 en el Art.388, castigaba
con la privacidn de los derechos civiles y la pena de dos a
sels afios de reclusidn, a todo aquel que con perjuicio de --
tercero falsificara en rualesquiera efectos, las marcas, se-
llos o contrasefias gue usara alquna fdbrica o estab.ecimien-

to comercial existente en el Estado.

El uso de las marcas de fébrica es reglamentado por --
primera vez en nuestra legislacidn, ya como derecho de natu-
raleza especial, hasta en el afio de 1901, por la Ley del 22 -
de abril de ese afio, publicada en el Diario (Oficial %o0.106 -

tomo 50 de fecha 7 de mayo del afio citado.

Esa ley estuvo vigente durante nueve afios, hasta que --
fu~ =eustituida par la "Ley de Marcas de Fébrica" de fechea 11
de mayo de 1910, publicada en el Diario 0Oficial No.l6d, tomo

69 de fecha 11 de julio del mismo afio.

{_) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAWUIN.- D..Mercantil.- Tomo I, --
4a, ed. Pdg. 426.-
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Una nueva ley con el mismo nombre gue la anterior, vig
ne a sustituirla en el afio de 1921, habiéndose aprobado con
fecha 20 de julio y publicado en el Diaric Oficial No.1l73, -
tomo 91, fechado el dfa 30 del mes y afio citados. Esta Ulti-
ma, con ligeras modificaciones introducidas en 1934, 1937, -

1946, 1957 y 1964 es la que estd vigente.

Par tener Intima relacidn caon la Ley de Marcas de Fé--
brica, creemos conveniente hacer referencia a la Dependencia
encargada de conocer de las tramitaciones necesarias para --
registrar una marca. Ella es la (Oficina de Patentes, Marcas -
de Fdbrica y de Propiedad Literaria, dependiente del Ministe
rio de Justicia desde que fue creada por Decreto Legislativo
No.Z2.565 de fecha 19 de diciembre de 1957, publicado en el -
Diario 0Oficial No.241, tomo 177 fechado el dfia 20 del mes vy

afilo mencionadaos,

Anteriormente, las funciones de la 0Oficina en cuestidn
estuvieron anexadas a distintos ramos de la Administracidn -
Piblica. Con la primera ley, o sea la qgque tuvo vigencia des-
de 1901 hasta 1910, el registro de las marcas de fdbrica se
hacfa en los Juzgados Primeroc y Segundo de Primera Instancia
de lo Civil y de Comercio del Distrito de San Salvador. D=zs-
pués pasd a ser competencia del Ministerio de Fomento; de 1a
Secretaria de Industria y Comercioi del Ministerio de Agri--
cultural del Ministerio de Econamia; de la Direccidn General
de Comercio, Industria y fMinerfa y nuevamente del Ministerio

de ELconomia, hasta que se did el decreto antes relacionado.-
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OBJETQ, FUNDAMENTO Y NATURALEZA DEL
DERECHO R LAS MARCAS
Al hablar del objeto de las marcas de fabrica es nece-
sario distinguir el fin mediato y el inmediato Qque se preten

de lograr,

Fl objeto mediato de las marcas de fdbrica es distin--
quir entre sf articulos o productos de la misma naturaleza,
que proceden de diferentes industrias o comercios. Como el -
consumidor, sobre todo en estos tiempos en que influye gran-
demente la publicidad, busca siempre, o casl siempre, un prg
ducto de una marca determinada, al proteger ese medio de dis
tincidn -marca- se estd garantizando una clientela, gue en -
definitiva representa un valor patrimonial; éste es el obje-
to inmediato gue se logra al reqular el uso y propiedad de -
las marcas de fébrica. Asi pues, objeto del derecho a las --
marcas de fdbrica es garantizar al comerciante o al industria
gue sus productos no se confundirdn caon otros de la misma --
clase, pero de distinto duefic y asegurarle el mantenimientao -

de la clientela por el crédito y aceptacidn de la marca que -

los ampara.

Referente al fundamento juridico del derecho que se --
tiene sobre las marcas de fébrica, no hay criterio undnime -
entre los autores, siendo varias las doctrinas que pretenden

explicaerlo. He aqui algunas de elleas,

La teoria del interés ecaondédmico.

Segdn los autores que sostienen esta teorfa, el Estado
requla la propiedad de las marcas para garantizar el interés
econdmico de sus titulares. Protegiendo ese interés econdmi-
co ee protege asi mismo en Ultimo grado, pues no hay estado -

sin economia. A su vez el Estado actda en interds de la so---
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ciedad, puesto que al castigar la competencia ilicita por -
el uso indebido de las marcas estd garantizando el equili--
brio del orden pdblico y ademds, protegiendo al consumidor -
para que no sea defraudado con malos productos o de calidad

inferior a los que pretende adquirir.

La teoria de la marca como simple creacidén de la ley.

Los patrocinadores de esta teorlfa sostienen que el fun
damento del derecho a la marca estd en la ley misma; ese --
derecho es de creacidn de la ley y el legislador lo que ha -
pretendido es evitar gue otras personas se aprovechen de los
esfuerzos realizados por un comerciante, agricultor o indus-
trial para acreditar una marca. Por ello, poco a poco se han
ido creando leyes especiales, utilizando como base principios

generales del derecho.

La teoria de la marca de fdbrica en funcidn social.

Méds aceptada que las anteriores, quizd por estar mds -
de acuerdo con la realidad de nuestros dfas, es la teoria -
en la que se afirma que el derecho a la marca de fdbhrica es
una forma del derecho natural y gque el legislador, al igual
que con otros derechos, al reglamentarlo no hace md&s gque re-
tonocerlo. Ahora bien, este derecho es ejercido o mejor di--
tho las marcas llegan a ser propiedad de comerciantes, agri-
cultores o industriales que por su mayor o menor poderfio ---
llegan a crear fuentes de trabajo, en algunos casos de gran
consideracidn. Al reglamcntar y garantizer la propiedad de -
las marcas de fédbrica, como se dijo antes, se garantiza una
clientela; una clientela mds o menos estable mantiene una -
produccidn, lo que trae como consecuencia final la estabili-
dad de la clase traba jedora en su empleoc. Es asi{ como la mar
ca se considera elemento de funcidn social.

£Es conveniente referirnos ahorea a la naturaleza del --
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derecho sobre la marca para determinar que autoridaedes o --
tribunales son los competentes para conocer en los casos --
respectivos.,

Son varias las teorfas que predenden explicar la natu-
raleza de e©ste derecho. La teoria de la propiedad oomdn, por
ejemplo, es sostenida por quienes afirman gue entre la marca
y el titular de ella existe una relacidén de derechos asimi--
lable a la relacidn gue existe entre el propietario oe los -
objetos marcados y déstos, llegando a confundirse ambas rela-
ciones y por lo tanto, los derechos. Esta teoria es critica-
ble por cuanto es obvio gue al venderse un aobjeto amparado -
por una marca, se vende, se traspasa, la propiedad de aquél
pero no de ésta gue sigque formando parte del patrimonio del

propietario.

Otros juristas sostienen que para explicar esta cues--
tidn e€s necesario apartarse de la clédsica divisidn de las --
derechos en reales y personales pues ésta ha sido hecha caon
base en el objeto del derecho y ello puede ser: caosas mate--
riales (dercchos reszles) o el hacer o no hacer de otras per-
sonas (dercchos personales) habiéndose excluido todo aguellc
que es producto de la actividad intelectual del hombre, pro-
ducto que sin ser cosas ni acciones positivas o negativas de
las personas constituyen un valor patrimonial gue puede tenc
gran trascendencia en la vida de la empresa o del comercian-
te o industrial individual.

Teoria de los bienes inmateriales.

Conforme esta teorfia, sostenida principalmente por Jos
Kohler, todo derccho tiene como Gltimo fin proteger todo ---
aguello gue para el hombre represente un valor o interés ece
ndmico. De esta forma, la clasificacidn de los derechos en

reales y personales o2s incompleta pues hay bienes producidao:
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por el trabajo del hombre que no llegan a tener en si mis-
mos una materializacldn, san los gue han sida llamados bie-
nes inmateriales. En esta categorfa entra la marca pues aur
que esta sea material, lo que le da valor econdmico es el -
crédito, la aceptacidn, su difusidn y todo ello representa

#uUn valor econdmico aungue sea incorpdreo.-
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COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS DE FABRICA.
Ley de Marcas de Fdébrica.

CAPITULO I.

De las marcas du fdbrica y su propiedad.

"Art,lo.-S¢ considera como marca de fébrica o
de comercio, cualguier signo con gue se dis-
tinguen los productos de una fébrica, de la -
agricultura, o los objwtos de un comercio."”

Este articulo nos indica que cualquier signo puede ser
vir de marca de fdbrica o dc comercio. Signo es todo aquello
gue evoca en el entendimiinto la idea de otra cosa; de tal -
manera que son signos y por lo tanto pueden ser marcas, cua-
lesquiera de los caracteres de la sscritura, solos o forman-
do palabras, o bien dibujos, siempre gue rednan los reguisi-

tos gue méds adelante se sefialan.

Se advierte pronto quey en su primera parte, esta dis-
posicidn se refiere Unicamente a las marcas de los fabrican-
tes y de los comerciantes y gue al finalizar incluye a las -
de agricultura. En realidad,; pudo redactarse me jor, pues no

hay razdn para excluir al inicio & los productos agricolas.

Leyendo atentamente nos damos cuenta de gque es posible
ser al mismo tiempo propictario do una marca de comercio y -
de una de fébrica o de ayricultura. €n efecto puede suceder,
por ejemplo, que el fabricante sez al mismo tiempo, expende-
dor al pdblico y que utilice una marca en los productos fabr
caedos y otra, o la misma, para expenderlos en su almacén o -
tienda.

La marca agricola o de fédbrica distingue a gulen pro-

dujo o fabricdé la mercancla; la de comercio, identifica al -
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vendedor sin importar quidn sea el productor.

En otros sistemas legales no hay distincidn, todas lac
marcas se consideran de comercio. En el nuestro €so nNno €S --
posible porque el Cédigo de Comercio establece cuales son --
los actos de comercio y no comprende en ellos, la produccidr
agricola,

A este artlIculc podrd suprimirsele la palabra "como"
y la oracidn "de fdbrica o de comercio". Quedaria redactado
mds o menos asi:

Art.lo.-Se considera marca cualquier signo con que,

por sus caracteres especiales, se distinguen las pro

ductos de una fdbrica, de la agricultura o los obje-

tos de un comercio,

Por razones que mds adelante expondremos, es convenle)
te traer a cuentas en el comentario de este articulo la si-
guliente prequmnta: E£s obligatorio el uso y registro de una -
marca?. £l contenido de é€sta norma y el de los articulos 4o
y llo. y el del resto de disposiciones parece decirnos que
es facultativo, pero no es asi. Existe obligacidén de usar y
registrar una marca para la exportacidén de café y bdlsamo,
de conformidad al decreto ndmero 48 de la Asamblea Naciaonal
Legislativa, de fecha 29 de mayo de 1934, publicado en el D
rio (Qficial No. 124, tamo 116, fechado el 7 de junio del mi
mo afio. Como dicho decreto se e¢ncuentra vigente, transcribi

mos a continuacidn lo que consideramos pertinente para basa

nuestra afirmacidn:

"Art,lo.—prohibésc terminantemente enviar café o --
b&lsamo para la cxportacidn a las estaciones de --
ferrocarril, @ las bodegss de los puertos, a los -
muelles, lanchones o naves, €n sacos 0 envases Qque

no lleven marca principal, de conformidad con las
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articulos lo, 20 y 30. de la Ley de Marcas de Fdbri-

ca; y se prohibe a las empresas de ferrocarril, de -

b
almacenes, de embarques y de muelles, recibirlos sin
dicha marca principal. Los infractores se presumirdn
legalmente coautores del delito de falsificacidn cud
do éste se cometa; y aungque no se lleque a perpetrar
incurrirdn en una multa de cinco colones porT saco O

envase a favor del fisco, la cual serd aplicada gube

nativamente sin per juicio de la responsabilidad crim

nal que les resulte como queda dicho,"

Creemos gue al reformarse la ley deberfa intercalarse
entre este articulo y el siguiente, uno que recogiera la obl
gacidn que hemos transcrito y estableciera otras, de garanti
y seguridad para el pdblico como por ejemplo, la obligacidn
de usar y registrar marcas destinadas a distinguir productos

farmacéuticos, quimicos, etc.
La disposicidn que proponemos podria rezar asi:

Art.lo. bis.- "E1l uso y registro de marcas es facul-
tativo y sdélo serd obligatorio cuando se trate de --
productos alimenticios, quimicos, farmacduticos y vc
terinarios y cuando se trate de la exportacidn de --
bdlsamo o de café.

Los infractores se presumirdn autores del delito de --

falsificacidn y serdn sancionados conforme la Ley."

Art.2c.~Una marca puede consistir en todo lo que no es
té prohibido por la Ley y gQue sirva para distinguir --
unos articulos dv otros, idénticos o semejantes, pero

de distinta procedencia,

Para que un signo pueda llegar a constitulrse en marce

se necesita, ademds de los trdmites respectivos: a) gue na -
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esté prohibido por la Loy y b) que sirva para distinguir uno
artficulos de otros idénticos o seme jantes, pero de distinta

procedencila.

fids adelante, al estudiar el articulo 19 veremos lo gu
ocurre a2l registrar como marca un signo que contraviene lo -
preceptuado en esta disposicidn.

Para que esta disposicidn esté en completa armonia con
la siguiente, opinamos que debe reformarse en la primera par
te suprimiendo la frase: "Una marca puede consistir en todo
lo..." y diciendo en su lugar: "Puede registrarse como marca
todo signao gue..."

Art.3o0.-No podrdn registrarse como marcas:
I. Las bandwras, emblemas o escudaos naclonales
0 municipales, ni las banderas o escudogs de
naciones extranjeras.

IT.La forma ni el color del articula.

III.Términos o expresiones generales usadas para
designar un articulo, o gue no prédsenten ca-
rédcter de novedad con relacidn al artfculo -
con el cual se usan, en cualqgquier idiaome gue
sea.,

IV.Designaciones gque generalmente se usan en cs
paficl u otro idioma para indicar la naturale
za del artficulo, su clase o calidad.

V.Expresiones o dibujos inmorales.

VI.tEl nombre de una persona natural o juridica,
s1 no se presenta bajo una forma peculiar vy
distinta.

VII.Una marca ya registrada o usada por otro, o
seme jante a ella, si estuviere destinada a -

articulos de la misma naturaleza,
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VIII. E1 nombre o retrato de una persona si ésta
0 sus herederos se opusieren.

IX. Los distintivos de la "Cruz Roja", pero las
personas o sociedades mercantiles que 1los -
hubieren usado hasta el presente, debidamen
te registrados, no podrdn ser molestadas ni
obligadas a introducir modificacidn alguna,
sin perjuicio de los arreglos gue la Junta
de la Cruz Roja pudiera promover,

"Dara qgue el derecho de propiedad de las marcas sur ja,
es necesario que exista algo reconocido por la ley como apto
para ser objeto de ese derecho. Esa aptitud legalmente decla
rada es la registrabilidad. Y puede faltar por dos clases de
razoness o por lasintrinsccas o propias de la naturaleza del
signo, que le hagan esencialmente imepto para ser objeto de
toda clase de derechos sobre marcasy; o por las extrinsecas c
ajenas a esa naturaleza, en virtud de las cuales el signo or
ginalmunte susceptible de constituir derechos de ese tipo, -
haya perdido dicha cualidad en relacidn coh el posible dere-
cho de tal o cual sujeto determinado. La primera es la regis
trabilidad absoluta, abstracta o propiamente dicha. La sequr
da la registrabilidad relativa o concreta." (1).

En la presente disposicidn encontramos enunciados taxe
tivamente los signos que no pueden ser registrados comao mar-
cas o lo gque es lo mismo, los que son irregistrables absolut
0 relativamente. Hay irregistrabilidad absoluta en laos casos
de los nidmeros I, III en su primera parte hasta la disyunti:
"o, IV, V, vy IX para todos aquellos gde guisieren hacer usc
de ese simbolo en el presente. Los demds son casos de irreqi

trabilidad relativa pues en el némero III, por ejemplo, si -

(1).-CAS50 Y ROMERGC, IGNACIO DE.-Dic. de D. Privado. 2a. ed
Tomo I11. pdg. 2597.-
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los términos o expresiones no tienen cardcter de novedad pa-
ra un artfculo pero lo tienen para otro, puede solicitarse vy
concederse el registro de la marca,

Para negar el registro de una marca, el legislador se
ha basado en diversos criterios que podemos clasificar asi:
lo.) Incompatibilidad entre la funcidn de la marca y el signc
elegido; 20.) Aplicacién del principio de exclusividad; 3c.)-
Moralidad y respeto y 40.) Falta de virtud diferenciadora. --
En los ndmeros I y IX del articulo que nos ocupa, se siguid
el primer criterio; el segundo al hacer las prohibiciones --
del numeral VIl; el tercero en el ndmero UV y el cuarto crite

ric, &n los numerales II, III, IV, VI y VIII.

Analizaremos brevemente cada ndmero de este articulo.

I. Las banderas, emblemas o escudos nacicnales o muni-
cipales ni las banderas o escudos de naciones extra
jeras,

Bandera es: "toda insignia de tela o de cualquier otro
material, asegurada a un asta cuyo color o escudo indica la
nacidn o potencia a gue pertenece el castillo o la embarcaci
en que estd colocada." (1)

Emblema o escudo tiene para nuestro estudio el mismo --
significedo; en efectoy es emblema: "todo jeroglifico o sim-
bolo a cuyo pie se escribe algln verso o lema" y escudo: '"ca
po de distintas figuras en que se pintan blasones" (2),

Se ha afirmado en algunas ocasiounes gue en este numero
no se incluyeran las banderas y escudos municipales que per-
tenezcan a ciudades o pueblos de naciones extranjeras., Cree-
mos gque ello no es asi y que si estdn inclufdos en la prohi-
bicidn pues sin lugar a dudas, llegando hasta el espiritu de
la ley, las mismas razones de respeto y de incompatibilidad

que tuvo el legislador para prohibir el registro de escudos

(1).DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPANOL
Editorial Ramén Sopena.S.A. Tomo 1.P49.368.-(2).Misma QObra.-
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y banderes de cualquier municipio de nusstro pafs, apera pa-
ra los emblemas mumicipales de otras naciones. Ademds si los
gueblos y mumicipios son parte de un todo de la nacidn, bien
puede comprenderse en la frase "de naciones extranjeras" lo

concerniente a pueblos o municipios de esa nacidén. Somos de

opinidn que si se presenta una solicitud de registro del es-
cudo de la municipalidad de San José, Costa Rica, por ejem--
plo, puede y debe ser denegada, con base en este numeral y -
de conformidad a la argumentacidn expuesta.

Hay otras cosas que deben incluirse en este numeral al
hacerse una reforma, ya que es vdédlido para prohibir su regis
tra, el mismo criterio que para las prohibiciliones que en es-
te inciso estudiamos. Tales son, para el caso, los disefios -
de monedas o billetes de curso legal, de estampillas de ----
correo, etc.,

IT. La forma ni el color del articulo.

Se prohibe el registro del color y la forma de un ar--
tficulo porque ambos caracteres, por lo general, no permiten
distinguir los productos, funcién principal de las marcas. -
S1 lo que se ha pretendido, entre otras cosas, es la diferen
ciacidn, es posible afirmar que si el color y la forma gue s
quieren registrar lo permiten, la prohibicidén no opera. Si -
por ejemplo, a un queso comdn se le da cierta forma, de barr
en peguefios tridngulos que formen una circunferencia, e@tc.,-
0 bien se le da un color que no es de su naturaleza, celeste
0 rosado, esa forma y ese color son perfectamente registra--
bles porque ejercen funcidn diferenciadora. No lo son los co
lores y formas gue pertenccen a la naturaleza o constitucidn
de lous productos y gue por lo tanto carecen de virtud dife--
renciadora.

A countinuacidn transcribimos alqunos pdrrafos de la --

sentencia pronunciada por la Cdmara de 3a. Instancia a las -
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10 horas del dia 13 de febrero de 1933.

"Cdmara de Tercera Instancia; San Salvador, a las diez
horas del trece de febrero de mil novecientos treinta y tres

Uistos por sidplica de la sentencia definitiva pronun--
ciada por la Cdmara de Segunda Instancia de la Primera 5ec--
cidn del Centro, a las diez horas del trece de mayo préximo
pasado, en el juicio civil crdinario promovido por la Socie-
dad Comercial "Barclay y Co." incorporada en el Estado de --
Delawvare y registrada en el Estado de Nueva York, de los Es-
tados Unidos de Norte América, contra don Alejandro Daccaret
Jaar, para que se declare la nulidad de la inscripcidn de la
patente ndmero mil ochocientos cuarenta y siete, hecha a fa-
vor de don Juan Daccarett Jeaar, traspasada al demandado bajo
el ndmero doscientos veintiocho; y para que se ordene la can
celacidn de dichas imscripciones y se condene al demandado -
en las costas, dafios y per juicios. En dicha sentencia se con
firma en todas sus partes, con costas de segunda el fallo --
del Juez lo. de la. Instancia de lo Civil de este distrito -
pronunciada a las once horas del dia diecisiete de septiem--
bre del afio préximo pasado, en el cual se absuelve de la de-
manda al sefior Ale jandro Daccaree Jaar y se condena a la ca-
sa "Barclay y Co.", al pago de las costas procesales.

Estudiado el juicioj vy

CONSIDERANDO:

UI.- Para concretar la discusidn al punto debatido en
este juiciou, debe tenerse presente que la demanda relaciona-
da, se circunscribe a pedir que se declare la nulidad de la
inscripcidén de la patente nUmerc mil ochocientos cuarenta vy
siete, hecha a favor de don Juan Daccarett Jaar, traspasada
a don Alejandro Daccarctt Jaar por inscripcidn ndmero dos--
cientos veintiocho y que, como consecuencia, se cancelen --

esas inscripciones, cundendndose al demandado en las costas,
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dafios y per juicios, Importa pues, establecer si realmente -

existe conforme a la ley; la nulided alegada, por los moti-

vos expuestos en la demanda, en relacidn con la prueba ver-

tida en el proceso; y, al efectu, se hacen las siguientes -

consideraciones; estima esta Cdmara gue con la marca regis-

trada de los sefiores Daccarett Jaar se ha imitado la marca

registrada, por traspaso, a favor de la sociedad comercial -
"Barclay & Co.", haciéndolas semejantes, imitacidn que se ha
justificado plenamente con las siguientes probanzas; a) con

los documentos auténticos del actor y reo, que Jjustifican --
las inscripciones de sus respectivas marcas, se ha establecl
do que la marca del primero tiene como elementos esenciales
de ella los culores negro y amarillo dispuestos y combinados
en la firma y con leyendas que se especifican en la respectl
va marca, siendop perfectamente licitoc designar esos colores
como elementos de marca legal, porque no se trata del color
del articulo, que prohibe registrarlo como marca el Art., 3a.
No.II de la Ley de Marcas de Fdbrica, sino del caso previstc
y permitido por el Art. 12, No. II de dicha Ley; la marca --
del segundao, (el reo), aunque no dice expresamente el docu--
mento respectivu, que se ha registrado determinado color, si
dice de modc claro, después de describir la marca, que é€sta
"se usa en cualquier forma, color y tamafio, como se ha des--
crito, o de cuelquiera otra manera conveniente o adecuada, -
gtce"; y e&s patural que el propietario de esta marca can es:
facultad tan amplia y absuluta, que le da su tftulo, guedd -
plenamente garantizado para usar su marca en combinacidn cor
los colores negro y amerillo, en la forma y tamafio y demds -
detalles adecuados, inclusive leyendas y otros signos, todo
lo cual constituye elementos esenciales de la marca de - -

"Barclay & Co." registrada con antericridad; conste qgue, -~-

précticamente se ha hecho uso de aquella facultad, amparand
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el jabdén del Dr. Rebuer con una marca presentada al consumi-
dor en los mismos colores negro y amarillo, dispuestos en -
forma, tamafic y detalles usados mucho tiempo ha por el actor
con su marca gue ampara el jabdn de Reuteryj la prueba esta--
blecida cun los documentos mencionados, estd corroborada --
con la primera inspeccidn gue describe la marca original ing
crita del jabdn del Dr. Rebuer, de acuerdoc enteramente con -
el respectivo documento presentado; importa poco que Nno se -
haya registrado determinado color en la marca del demandado,
sl por otra parte gqueddé éste facultodo para usar toda clase
de color, y precisamente por esta amplia facultad, resultd
desde un principio lesidn al derecho del actor gue le confi-
rid su marca registrada, quedando en pugna con la posibili-;
dad del uso del color neqgro y amarillo, .de parte del reo, -
lo que asi sucedid prdcticamente y quedd confirmado con la
inspeccidn y peritaje de los jabones del Dr. -Rebuer, entre-
gados al consumo pUblico con la marca de que se ha hecho re
ferencia; quiere decir lo dicho, que no debid inscribirse 1
marca presentada por el sefor Daccarett Jaar, .por ser seme-
Jante a la marca registrada con anterioridad pour la socieda
"Barclay & Co.", destinmada a un articulo de la misma natura
leza, infringiéndose con ello el ndmero VYII del Art. 38 de
la referide Ley de Marcas de Fdbrica; lo manifestado por el
Jefe de la oficina dec Patentes y Warces, en el acto de la -
primera inspeccidn, de que hizo el registro de la marca del
Sr. Daccarett Jaar, porgque la considerd diferente a la del
Jabdén de Reuter, en virtud deo que lo esencial de aquella ma
ca son las palabras "Dr. Rebuer", no es argumento atendible
del demandado pues, ademds de que tal manifestacidn es una
opinidén del referido funcionurio, estd desvanecido ese argu
mento con las pruebas de la inspeccidn y de los documentos;

y aungue sea cierto que lou esencial de la marca son las pa-



labras “"Dr. Rebuer", si los detalles y circunstancias de es-
ta marca, registrados tombién, son requisitos esenciales de
la marca del jabdn de Reuter, no cabe duda que resulta siem-
pre la semejanza prohibida por la ley. b) Estd prohibido por
la ley registrar como marca la forma del articulo, pero no -
lo estd la forma de la marca, comprendiendo en ésta el tama-
fo, leyendas y demds signos caprichousos, combinados y dis--
puestos de manera fija y determinada, cumo se hizo con la -
marce del jabdn de Reuter; y si con postericridad se reqgis-
tréd la marca del jabdn del Dr. Rebuer, y concretdndcla on

articulo a que estd destinada, se le did forma y tamafio sem:
jantes a las del jabdn de Reuter, lo mismo que a las leyen-
das y demds signos caprichosos, con algunas difercncias que
no hacen perder su semejanza segln las inspecciones practi--
cadas, funddndose para ello el propietario en la amplia fa-
cultad que confurme el registro de su marca obtuvo resulta

gvidente la imitacidn prohibida, con atague del derecho ex-

clusivo adquirido por la sociedad "Barclay & Co."...

IX.-Con los antecedentes expuestos el actour ha probad
plenamente la nulidad d. la inscripcidn y traspasos de la o
ca numerc mil ochocientos cuarenta y siete, con la que el o
mandado ampara el Jabdn del Dr. Rebuer, pues se¢ ha verifica
do tal registro cuntra la expresa prohibicidn del Art. 3o.
ndmero VII de la Ley de flarcas de Fdbrica, que e©s una ley -
sustantiva, habiéndose omitidu en la marca laos clementos ne
cesarios que hicicvran distinmguir visiblemente el jabdén que
ampara, de cualquier otro idéntico o semejante, de distinta
pruccdencia, alejando toda confusidn em los productos dusti
nados al cumercio; omisidn que, por tratarse de requisitos
indispensables para la validez de la marca porl su natur:]
produce nulidad absoluta de cunformidad coun los Arts. 10 vy
1152 C., y procede hacer la declaracidn correspondiente, co

la condenacidn respectiva, revocdndose en consecuencia la -



20~

sentencia suplicada, debiendo cesar el uso de dicha marca vy
cancelarse en el registru la inscripcidn expresada lo mismo
que la inscripcidn de tw»aspasao de esa marca a favor de dan
Ale jendru Daccarett Jaas, bajo el ndmeru doscientos velinti-
ocho....(1l).

La furma y el color del articulo modernamente cansti-
ftuyen muestra y no marca,

IIl. Términos o expresiones generales usadas para de-
signar un articulo, o gue no presenten cardcter -
de novedad con relacidén al artfculo con el cual -
se usan, en cualqulier 1dioma gue Sed.

Son términus 0 expresiones generales usadas para de--
signar un artfculo, las palabras: manteca, locidn, corcho,
por ejemplo. Ellas nou pueden registrarse ni solas ni tampo-
co acompafiadas de dibujos. Creemos gue no representa cardc-
ter de novedad lo palabra “olorosa", para ser registrada co-
mo marco de lociones, para dar un ejemplo.

Que uvcurre con las marcas que después de cierto tiem-
pu han sido generaelizadas por el puceblo y usadas para desig-
nar un articulo o producteu? La marca "Osterizer", por ejem--
plo, se usa para designar todas clase de batidoras y licuado-
ras de uso doméstico. Serd posible negar la inscripcidn o -
la renovacidn a esas marcas con base en este numeral? Opina-
mos que es necesarioc hocer una diferenciacidn. Si los térmi-
nos © marcues han pasado al uso general antes de haber sido -
registrados, puede negarse su registro; si la incorporacidn
al lenquaje comin se ha producido después del registro, comc
consecuencia de su popularizecidn o difusidn, no seria - - -
carrecto ni legal. El mal uso del idioma no debe servir de -
base para la privacidn de un derecho. Si se permitiera la -

anulacidén de la marca o se impidiera su rencvacidn, se esta.

TT) REVISTA JUDICIAL, Tomu XXXVIII. Eneroc a marzo de 1933.-
Nos. 1 al 3. pdgs. B84 y sig.-
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r{s dandao lugar a la competencia ilfcita pues al no estar -
registrada, cualqguiera podria hacer uso de ells, aprovechdn
dose de su pupularidad, y en algunas ocasiones el publico,

que en muchos casos en nuestro pals carece de conocimientos
suficientes para hacer una estricta diferenciacidn de cali-

dades oantes de hacer una coumpra, resultarfa defraudado.

Hay guien sostiene la opinidn contraria o sea de gue
si puede negarse la rencvacidn y mds aldn, pedirse la nulide
apoydndose en el articulo 19 de esta ley. Afirmamos que los
casos a gue la Ley se refiere en esa disposicidn son otros

y los expondremos 21 coumentarla.

IV. Designaciunes gue gensralmente se usan en espafiol
u otro idioma para indicor la naturaleza del artic
lo, su clase 0 calidad,

Este ndmeru es caomplemento del anterlior y ambos tiencr
el mismo fundamento en sus prouhibiciones. E£En aguél se trate
lo general; en éste, se wuspecifica gue las expresiones nu -
rzgistrables son las gue indican la naturaleza del articul
su tlese o calidad.

£l ndmero antcorior y el presente podrian resumirse af
uno solo en esta farma:

"Expresiones o términus gendricos y los gque gencral-
mente se usan, en cualqguier idioma, para indicar --
clase, calidad, pesus y medidas, naturaleza del ar-
ticulo y otras similures.”

V. Expresiones v dibujus inmorales.

S5un expresione:s o dibujus inmorales los gue hiercn 1
sentimientous de moralidad y buenses costumbres gue posee me
dianamente un pueblc en uno €puca determinada. Las razones

de su prohibicidn nos las dice el mismo sentido del numera

en estudiog.
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VI. ELl nombre de una persona natural o jurfdica, si no

se presenta bajo una forma peculiar y distinta.

En repetidas ocasiones se ha afirmado que en nuestra -
legislacidn no hay nada regulado sobre el nombre, es decir,
respecto @ su uso, formacidn, etc., Nada diremos en cuantc a
gsto Ultimo por no ser del caso, perc en cuanto al uso, en -
este nUmero encontramos una negacidn a esa afirmacidn, ya qus
en él se reqgula el uso del nombre de una persana natural o -
jurfidica, como marca. No basta, en efecto, que algulen quie-
ra usar su nombre comoc marca pura gue se acceda a su solici-
tud; se necesita que se le de o afiada, caracteristicas que -
lo hagan peculiar y distintu, como por e jemplo, dibujos, co-
lores, leyendas, etc, Un ejemplo bien cunocido de una marca
que counsiste en el naombre de una persona natural, bajo una -
forma peculiar, es la de un whisky gue la constituye un nom-
bre propio en 1nglés acompafiado de la figura de un hombre en
marcha, vestido a la usanza del siglo pasado.

Con ésta limitacidn se ha querido evitar la confusidn
de los productos pues sun muchas las persounas con el nombre
de Juan Pérez o Miguel Martimez, etc., y si se permitiera suL
registro asi, sin ningdn otro cardcter, no se cumplirfia la -
funcidn de la marca.

VIIl. Una marca ya registrada o usada por otro, o seme-

Jante a ella si estuviere destinada a articulos -
de la misma naturaleza.

Es ldgico que no se tcceda al registro de una marca ye
registrada con anterioridad o gue sea semejante a ella si ur
a usarse en articulous de la misma naturaleza. Con ello se es
td garantizando el derecho de propiedad de la marca, la ex--
clusividad de lo misma y la fe pdblica para todos aquellos -
productos que gozazn de acuptacidn en el mercado.

La ley protege lus marcas de fdbrica no solamente cuar
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do hen sidu registradas sinc también por el simple uso. En
el primer caso las protege totalmente; en el segundo la pro-
teccidn es parcial. La proteccidn es total cuando se nieqga
el registro de una marca gue lo ha sido con anterioridad vy
cuyo perfodo respectivc =std vigente o bien, cuando se decla
ra la nulidad del registro de una segunda marca gue lo fue -
indebidamente.

El simple uso de una marca lo protege la ley al dar -
prioridad al gue ha hecho uso de ella, para gque pueda regis-
trarla y hacerse su propietario. Esta segunda praoteccidn, --
por su misma limitaocidn, no permite a la (Oficina de Patentes
Marcas de Fdbrica y de Propiedad Literaria, denegar de ofi--
cio una sulicitud; para que pueda hacerse la denegacidn es -
necesariu que el usuario -primer usuario- perjudicada, pre-
sente su respectiva sulicitud de registro y oposicidn. La -
proteccidn total, faculta a la Qficina referida para actuar
de oficio y denegar una solicitud de inscripcidn o bien anu-
lar una gue se hizo indebidumentei

La semejanza puede ser gréfica; fondtica, ideoldglca,
semdntica, etimouldgica, etc.

Se admite el registru de una marca gue tenga seme janza
Fonética o gréfica con otra porque no es fdcil que con ellu
se confunda a las personas. En cambio, no se permite el re--
gistru de marcaos semejontes a otra, ya registrada, semdntica
o etimuldgicamente porque para establecer la diferencia en-
tre ellas se necesitarfia de ciertos conocimientos gue no --
son patrimonio del grueso pUblicao.

Se nus ocurre una pregunta: y si la marca cuyou regis-
tru se pide tiene seme jonza con otra ya registrada, gue es -
de propiedod del sclicitante, y que es usada para los mismos

productous, puede accederse al registro o debe negarse, cun -



24—

base en este numeral? Opinamus que no debe accederse al re-

gistru de esta segunda marca puesto gue aunque nNo se per ju-

dica coun ello al duefio de la misma, si puede per judicarse -

al publico al confundirlo. Sin embargo, para mayor claridad,
deberia de agregarse a e¢ste ndmero un incisc que dijera: --

"Si el soulicitante de la nueva marca es el propietarioc de -

aquella con la cuel existe semejanza, tampoco se concederd -
el registru sclicitedo”.

En dltimz instancia, la semejanza de una marcae con --
otra, es determinads por el Juez en el Juicio de Opusicidn
respectivo y si 1, al practicer inspeccidn ascciado de pe-
ritos, en lsg marcas oubjeto del litigio establece que no --

hay seme janza, debe de accederse a la segunda solicitud de

registrov v mejor dichu, a las pretenciones de registro de
lo persona gue presentd la marca que fué calificada de semo
jante pour el ovpositor. Asi lo establecid la Cdmara de 3a. -

Instancia de lo Civil en sentencia pronunciada a las d

iez -
horas del dia dus de febrers de mil novecientos cuarenta, -
cuyus partes atingentes transcribimos a continuacidn.

"Cdmara de Tercera Instancia de luo Civil: San Salva--
dor, a las diwez horas del dfia dous de febreru de mil noveci—-
tos cuarenta,

Vistos =zn sdplica con la sentencia definitiva prounun-
cioda por la Honorable Cdmara de 2a. Instancia de lo Civil -
de la lu, Seccidn del Centrou, a las diez horas del dia 28 --
de septicmbre del afivc prdximo pasadao, en el Juicio Civil (O:-
dinmaric proumovido por el Procurador Judiciel, doun Isidro AN
tuniou Ayala, cumu Apudersds de la Suciedad Colectiva Comer-
cial Drewsen Raun y Coumpafla, contra el doctor Jorge Zdrate,
g fin de que se declare improucedente el registro a su noam-
bre, de la mzrca "Nerviu-Seda", se le prohiba el uso de di-

cha marca y se le coundene en costas; sentencia en que S
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voca la de la. Instancia, en gue se absolvid de la demanda -
2l expresadc dactur Zdrnte, se admitia el registro de dich
marca, y se condenaba en custas al actur; se declara sin --
lugar el registro de la marce de fdbrica y comercio Nervio-
Seda, sulicitado por ¢l doctor Jourqe Zédrate a su favory vy
se condena al demandadu en las costas de ambas instancilias. -
Han intervenidu en las tres instancias, el mencionado Procu-
rador Judicial sefior Ayala, cumo Apoderado de la Sociedad -
actoray; y el aobogado don Carlus Hayen, hijo, como apoderadd
del demandado, siendo toudas las persanas mencionadas de ©35-
te domicilia.

Lefdos los autosy vy,

CONSIDERANDO::

IIT.- Como la demanda de oposicidn @ gque se regilisce
la marca de fédbrica y cumercio "Nerviu-Seda", en favour de.
doctor Jorge Zdratey; la apoya la parte actoura en el VII in-

7

cisu del Art. Zu. de la Ley de Marcas de Fdbrica gue prob
be que sea registrade cumo marca, una marca ya reqgistrada -
U usade por cutro, o semejaonte a ella, si estuviecre destina-
da a articulu de la misma naturaleza, hay que dilugidar °
puntos sigulentes: lo.-51 la marca de fdédbrica y comercic -
"Nerviusina", estd registrada a favour de la sociedad coulez-
tiva comercial "Drewsen Haun y Compafifa’, o ha sido y & --
usada por la misma Socicdad; y 20.-5i la marce de fdbrica -
y cumercio "Nervio-Seda" de la cual ha solicitado registro
a su favor el doctor Jorge Zdrate, es semejante a la marcs
"Nerviusina" antedich..

En cuanto al 2u. punto, estima este Tribunal que cor
las declaraciovnes de los testigus menciuvnados, actas de -.
fujas 12 a 21 de la pieza de la. Instancia no se ha probs
en manera alguna la seme janza de las marcas de que se trata

y que tampoucuo puede ser prueba de la misma, la oposicidn or
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sentada por Arne Bauz Drewsen en representacidn de la Sacle-
dad Drewsen Raun y Compafia, o la 0ficina de Patentes y Re-
gistru de Marcas de Fdbrica, segln consta en la certifica--
cién que forma los folios 11 y 12 de la misma pieza del jul-
cio, a fin de gque no se registrara en favor del doctour Jorge
Zérate la marca "Nervio-Seda"; perouv si estima gue la inspec-
cién practicada por el sefiur Juez de la, Instancia asociado
de peritos, forma plena prueba de lo contrario, o sea de --
gue no hay semejanza de las marcas de fdbrica y coumercio --
"Nerviugsina" y "Nervio-Seda", estimacidn ésta gue hace en -
cunformidad con lo prescrito en el Art. 370 Pr., ya qgue tal
inspeccidn ha sido procedente para esclarecer el hecho, en

cunfurmidad con lo dispuesto en el Art. 366 del mismo trata-
da; y cumo esta prueba es superior a las otras gue han sido
vertidas en el juicilo, aungue fueran contrarias a ella ----
habrfa gue darle la prefercncia en cumplimiento de lo dis--
pusstu en el Art. 415 del mismo Cddigoy; no siendo suficien-
tes lus argumentos contenidus en el V considerando de la --
sentencia suplicada, ¢l lo. porque al ser admitida la marca
"Nervio-Seda" tendrd gue ser registrada tal como se ha pre-
sentedu al hacer la solicitud respectiva, sin tomar en cuen
ta las reservas gue expresa el peticionario para cumplir --
cuon lus reguisitus expresados en los Arts. 12 y 13 de la --
Ley de Marcas de Fdbrica gue nada dicen de reservas de las

gue pretende =1 douctor Zdrate, y el Art., 18 de la misma, --
debe ser expedido el certificado de matricula, lo cual ale]j
tuda idea de que, legalmente, pueda llegar a usarse upna mar
ca en furma gque pueds scr confundida con otra; y el segundo
porque ademds de lo consignadu por el sefior Juez de la. In-

tancia en el acta de inspeccidn, Fse 47 y 48, y la aprecia-
cidn gue hizo de dsta en su sentencia, basta ver una y otra

marca, la una cumo ha sido registrada, fs. 4 y 5, y la otreo
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comg ha sido presentada al solicitar su registro, segidn apa-
rece en el ejemplar del Disrio 0ficial que forma el folio 8,
para convencerse de que no hay scmejanza entre ellas; sien-
do méds notoble wsta faltae de semejanza al ser vistas una al
lado de utra, como aparecen en el folio 44 de la pieza de -
la. Instancia, por lo que ésta Cédmara es de la misma opinidn
expresada en el fallc de la. Instancia. En consecuencia de-
b ser revocada la de 2a. y confirmarse aquél, condenando a
las parte actora en las custas de segunda y de la presente.

POR TANTO:

De cunformidad con los Arts. 1060, 1089 y 1092 Pr., -
a numbre de la Repdblica de El Salvador, Dijeron: revdcase
lo sentencia suplicedz; absuélvese al doctor Jorge Zdérate -
de la demanda que le ha interpuesto el Procurador Isi--
dro Antonio Ayala coumo apoederade de la Sociedad Comercial -
"Drewsen Raun y Compania'", sobre que se declare improceden-
te el registrou de la marca de fdbrica "Nervio-Seda'", y de--
cldrase que ha lugar al registru de la merca referida a fa-
vor del doctor Jourge Zdrate., Condénase al actor en las cus-
tas de los tres instancias. Devuélvase el proceso e 1nclden-
te de apelacidn al Juzgadu y Cdmara de su origen, can las -
certificaciunes respectivas; y librese lo ejecutoria de ---

).

/

ley." (1

VIII. El numbre o retratu de una persuna si ésta o -

sus herederous se upusieren.

Tenemos entonces, que el numbre de una persona, cuan-
do nu es ella misma quién pretende registrarlo, sdlo puede
serlu, cuandc da su cunsentimiento en forma tdcita al no -
presentar upusicidn o bien si ha fullecidu, cuanda sus here
derus no se upunen @ ella.

Esta dispousicidn estd en relocidn muy estrecha con el

ndmero VI y aungue su textu no lo dice, ademds de la no opo

(1) REVISTA JUDICIAL.- Tomu XLV.-Nos. del 1 @l 12 de Encro -

P = U R D T 1T A A e -~y
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siciém por quiénes tienen derecho para hacerlo, se necesita
gue el nombre se presente con los requisitos exigidos en el
expresado ndmero VI, ya que de lo cuntrario carccerla de --
virtud diferenciadora.

En cuanto al retrato nada diremos pues no presenta --
mayor dificultad,.

IX. Lus distintivos de la "Cruz Roja"; peru las per--

sunas o sociedades mercantiles que los hubieren -

usado hasta el presente, debidamente registrados,
no podrdn ser molestadas ni oubligadas a introdu--
cir madificacidn alguna, sin perjuicio de los ---
arregles gue la Junta de la Cruz Roja pudiera prg
movVer .,

£l legislador ha crelfdou que teniendo los distintivos
de la "Cruz Roja" una funcidn especifica, cual es identifi-
ear a una institucidn de beneficencia de cardcter interna--
cionmal, mal podria usarse para identificar productos pues -
ello podria traer lamentables cunfusiones; hay por lo tantc
incompatibilidad entre la funcidn de la marca de fdbrica vy
el signo elegido.,

Art.4o0.,-Cualquier propietario de una marca de
fdbrica, ya sea naciovnal ¢ extranjera, puede -
adquirir el detrecho exclusivo de usarle en la
Repdblica, sujetdndouse a las responssbilidades
de la presente ley.

La redaccidén de esta norma nos plantea un problema -
ampliamente discutido. £1 registro de una marca produce --
efectus constitutivos o declarativos de propiedad? y més -
concretamente, cual es el efectu en nuestrae Legislacidn?.

Debemus recordar gue se puede ser propietario de una

marca "originmaria" y de una marca "derivada'". (Qriginarias
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son todas aguelles que fueron inscritas por el primer usua-
rivu a pur todu aquelgque sin ser primer usuario cumplid con
los requisitus legales sin que haya habido uposicidn-al re-
gistru,; hecha por el primer usuario. Derivadas soun las que
habiendo side registradas con anterioridad, pasaron a ser -
derechu de otras pursonas, segln lo preceptuadu en el articu
Lo 6o.

., Para gue se produzcoa la adquisicidn origineria de lq -
propiedad de las marcas hace faolta: gque exista o sea creado,
un sdgno gue sea apruplable; que se pretenda adguirir el de-
recho con dnimo de duefio y ademds, -este requisipo £S5 indis—
pensuble para que nozca el pleno derecho de propiedad de la
mafca— que‘la marca sea registrada. Cntunces, resulta fdcil
darse cuenta que, el simple usu de una marca sin registro,
mds que un derecho, es una mera facultad. Sin embargo no --
falte quienes afirmen que el derecho sc tiene desde que se
dan los dos primercs elementos vy Contindah;dipiwndo que por
DSU:éi registroc de la marca produce tan sdlo efectoé deﬁla—
rativos, nunca constitutivos.

Lae lugislaciones s: han divididu‘en sus criterios. -
Para unas, el efecto es merumente decl.orativo; pora otras, -
es cunstltutivo. Las que dicen admitir el llamédu efecto --
declorwtivo del registrou de marcas incluyen en las normas -
respectivaes articulos en los que se ufirma gque la propiedad
de las mismas se adguicere por la "prioridad" del uso y adem:
imcluyen perfodos durante lus cuales el derecho no se "con--

solida", nu obstuonte el registro de

st

& marca, pugiendo ser -
anu%adb el registro por el primer usuario.
”.Segdn‘l;tprcsante disposicidn, siguiendo su tenor 1li-
teral, entre nosoutros el rtegistro de una maorca o me jor dich
de un signo cumo marca prouduce tan sdlou efectos declarativo

Creemos gque nu es as{ y que por el contrario sus efectos so
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constitutivos. Para abonar nuestra opinidn tracmos a cuenta
la primera frase del artficulo 11 segln el cual "(Quien cesee
0BTENER la proupiedad exclusiva de una marca..." Ademds, re-
cordemus que el derechu de propiedad lleva consigo, entre -
otros, EL DERECHO DE USD y que para garantizar ese derecho,
pora prouteger la exclusivided del mismo, la ley otorga o --
cuncede otros derechus secundarios, coumo es por ejemplo, --
persequir civil o criminalmente, al que perturba ese derechao.
£n tudu el contexto de nuestra ley no existe una disposicidn
que permita al simple usuario, perseguir civil o penalmentu,
a gquién, también sin registrarla, haga uso de la misma mar-
ca,

Para terminur este comentaric, transcribimos & conti--
nuacidn lou siguiente: "El primer ususrio sin registru no es
propietario de la marca, ni puede ejercitar las acciones ci-
viles y criminales que la ley establece para perseguir a ---
quienes perturben el disfrute exclusivo de la misma por el -
propietario. Pero no estd privado de todo derecho. Por el -
primer usu, adn sin registro, se adquieren dos: uno frente
a la Administracidn, que outoriza para exigir de ésta, me--
diante el cumplimientu de determinados requisitos, la cunce-
sidn del registro en el supuesto de que la marca no este€ adn
registrada, @ nombre de nadie..." (1l).

Ademds, esta disposicidn es criticeble por cuanto sdlo
se refirid a "marca de fébrica" sin incluir expresaomente las
marcas de la industria y de la ogricultura. Este vicio se -
observa en otros artfculos, para evitarlu sugerimos Que se -
use simplemente la palabra marce o bien marce registrada, =
gun el caso.

Art., 50.~E1 derechu de oponerse al uso de cualguie -
ra marca que pueds producir directa o indirectomen-
te confusidn entre los productos, corresponderd al

industrial, cocmurciante u agricultor que haya lle--

e —— S — P— i — - . " o L I —
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naedu lus requisitus exigidos pur la leyq

£l artfculo anterior se refiere al derecho de exclusi-
vidad y este al de uposicidny ambos, cumo dijimos, son par-
te del cuntenidu del dercchu de maorca. £n efecto, "E£l cunt
nido del derecho pleno de prupiedad de la marca, u sea el -
gue nace de le cuncurrencis de los requisitos de fondo con -
el furmul de la concesidn del registro consiste, fundamen--
talmunte, en la focultad que tiene el councesionario de opo-
Nnerse a gue se councedan marcas ajenas posteriores incompoti-
bles con ella y de perseguir civil vy criminalmente, con re-
clamacidn de indemnizacidn de dafics y perjuicios a todos lo-
gue en cualguier forme lesionen su derecho, vicolondo la ax-
clusiva que a su favor counstituye." (2).

Para que el derecho de opusicidn pueda ejercitarsc
necesita:

a)lue se hoge por el industrial, coumerciante o agricu!’
tor gque haya llenodo los requisitos exigidos por la ley o -
pPUT su Tepresentonte legol, vy

b)Uue el signu que se uss pueda producir directa o
indirvctamente confusidn entre lus pruductus.

S1 una pursuna estd usando una marce sin haberla re (i~
trado y quiere evitar que otra la use al mismo tiempou que -
ella, puede presentarse 2 la 0ficing de Patentes, Marcas dd
Fdbrica y de Prupiedad Literaria, cumplir con los reguizito
y trdmites gue exige lo Ley y una vez adquirida lao propieda’
de la marca en cuestidn., entablar su accidn criminal y i s&°

Y
Py

paera impedir el usu ilfcitu de la marca y la correspondicnc
indemnizacidn de dafius y perjuicios.

S¢ ha pretendido ver en el artfculo Que nos coupa

al relucivnarlc cun el articulu 20, faculta ol que ro hao

re

(2)CASS0 Y ROMERO, IGNACIO DE. Dic. de D. Privodo. 2a. ed.
Y Toumu II. Pdg.2599,.-
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registradu su marca pero que tiene prioridad en el usu, para
vpunerse a que ésta sea usada por wtra paosteriormente, sin -
que este tampuco la haya registrado. Creemos gue €s0 €5 un -
error y gque no hay que confundir el derecho de opusicidn a -
inscripcién, que lo puede tener un propietario de una marca
0o ¢l que la usd primeramente, aungue nu la haya registrado -
perv sulicite registrarla, coun el derecho de oposicidn al -
uso de la marca. £1 derechou de ovposicidn al usu sdlo lo tie-
ne el prupietario de la marca o ses el gque ha llenado lus re-
quisitus y trdmites que exige la ley.
También afirman outrous, errdneamente, que "los requisi-
tus exigidos paor la ley" sun los cumprendidus en el articulo
llo. y gue por lo tentu, basta haber presentado una solicitud
en forma, para tener el derecho gque otorga el presente articd
lu. Sustenemos gue ello es un error porgue, comou dijimos an-
terivrmente, para que nazca el derechu de marca se naecesita
cumplir cun requisitos de forma y de fondou. Los articulos --
llo. y sigulentes, sefialan los reguisitous de forma; lous de -
fondo lus encuntramaos en los articulos lo, 20. y 30.
Quizéd serla més acertado redactar el Articulo bo. asiz
Art.5u.- Aguellos que cumplicndo caon lo preceptuado
en la presente ley obtengan un certificado de regis
tru de una marca tienen derecho paras
a) Opuncrse el registru de una marca cumprendida en
cualquiera de lous casus sefialados en el articulo
30

b) Opunerse a4l uso de cualquiera marca que pueda —--
producir directa o indirectamente confusidn en--
tre los productos ampsrados por la marca y los -
que nu lou estdn, vy,

c) Persequir civil y criminalmente a lus gque lesirn-

nen sus dercchos.
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Art., 6u.-La prupicdad de una marca pasa a los here-
dercs y puedc ser trunsferida pour contrato.

Dijimos anteriuvrmente que una marca registrade es par-
te del patrimunio de una persuna o de una cmpresa determina-
da y siendc asi, es natural pensar que puede trasmitirse en
la misma forma y con las mismas limitaciones que otrus bie--
nes u derechus. En este artficulo, se establecid en forma ex-
presa, la trasmisibilidad de la marca,

A nuestru entunder en la presente dispusicidn pudemos
distinguir dos situsclones:

la,) "La prupiedad de una marca pasa a lus herederos..
Sabemus que de counformidad al Cddigu Civil se puede ser here
derv en virtud de un testementu o en virtud de la ley. Se re
fiere esta dispusicidn sdlo @ los hurederos testamentarios o
incluird también a lus herederos ab-intestato? 5in lugar a -
dudas ambous estd4n coumprendidos; el legislador no hizo ningu-
na distincidn y ademdsy si el patrimonio se transmite coun --
testamente © sin &1 y sienda 1 dericho de marca parte del -
patrimoniu, cumo quedd aosentado, ldgico es concluir afirma--
tivamente,

Y comu legitiman su derecho de propiedad los herederos
de una marca? En tods la Ley no se dice nada al respecto y =
por lo tantu deben apliccorse las dispusicianes generales en
materia civil y de Procedimicntos Civiles, teniendo presente
el contenidu del articulo Buo. de esta Ley. Explicdndonas un
pucu diremos: si Laombuarda Nolascu, heredero testamentario de
Nelsoun Nolascu quiere usar legftima y exclusivamente la mar-
ca "Caballu Roju'", prupiedad del causante, deberd presentar
a la (Oficina de Patentes, Marcas de Fédbrica y de Prapiedad -
Literaria una solicitud de traspasou de la marca en mencidn,
acumpafiandu lous atestodos necesarios para demostrar su cali

dad de herederc --testamentario o ab-intestato-- y ademds, -
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de ser pusible, el certificadu de marca respectivo en el que
aparezca la propiedad vriginaria o derivada del difunta.

Por lu demds, sigquiendo los principios generales, la -
propiedad de la marca puede llegar a ser propiedad de un so-
lo herederoc o cunstituirse en propiedad de varios estando --
entonces sujeta a las reglas de los bienes en proindivisidn.

20.) "y puede ser transferide por countrato."

Cumu cualgquier otro bien, la propiedad de una marca -
puede transferirse por cuntrato. En este puntu nas remitimos
a la arqumentacidn que dimus al comenzar el comentario de es
ta nurma y fincaremus nuastro otencidn en este problema: La
transferencia que se menciovna en este apartado es total o --
parcial o cumprende @ ambas? Creemos que se refiere a ambas
pur las razones siguicntes: lou.) El legislador no distinguid
y 20.) el artfculu siguiente nous dice claramente que la mar-
ca pued¢ cederse con restricciuvnes o lu gque es lo mismu, --=-
parcialmente. Se ha llamado transferencia parcial al permisn
0 cuncesidn gque hace el ducro de ls marca para que otro hags
usc de ella libremente © sujeto a limitaciones, como serfa -
el usu mensual de la marca en un nUmero determinado de pro--
ductos. Este permisu u councesidn nou estd requladou en forma -
precisa pour la presente ey de tal suerte que alguien que -

haya pagadc por el usu de una marca durante cierto tiempo, -

0 baju determinodas coundiciones, estd desamparadao por la Ley
de Mardes de Fdbrica, si el proupiletsrio de lo misma dispone

nu countinuar permitiéndole su usii.
Esa transferencia se rige por lus principios generales

y pur lo tantou puede ser a titulo unerusu o a tlitulo gratui-

to.
Para evitar la situacidn antes expuesta, este articulr
debiera reformarse mds ¢ menoas asi:
Art. Bu.-La prupiedad de una marca puede ser trans-
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lo.) Por testamento o ab-intestato.

4.) Por cuntratuo.

Puede asimismu el prouplieteric de una marca ceder 3
favur de cualquicra persouna el derecho de uso de la
mismo, exclusiva o limitadamente y a2 titulu oneraso
0 gratuita. En este casu, el instrumentou en el que
se haga la cesidn deberd ser presentado a la Ofici-
na de Patentes, NMarcas de Fdhrica y de Prupiedad --
Literaria paera su inscripcidén en un "lLibro de cesic
nes del derecho de usu de marcas'", que se llevard -
al efectoc. Al margen del registrou original se anu--
tard esta limitacidn y el instrumentu respectivo se
devalverd con una razdn gque indique haber sido re--
gistrado.

La cesidn puede hacerse cunstar en una Escritura
Piblica o bien en un simple contrato, que deberd -
ser autenticado, para gue surta los efectos previs
tus en esta disposicidn.

esta forma se facilita el comercio y se da garan-

tia a todos aquellos gue quieren hacer uso de una merca --

acredita
ma. S5i "
Lefiador"
cerillos
artlicula
dicha ma
trar a f
tratu su
la empre
de ceril

forma pr

da sin tener que asuclarse al propietario de la mis
La Cerillera S.A.", es prupietaria de la marca "El
y Que puede usarse para amparar velas, candelas, --
, ldmparas, etc., comprendidos en la clase 46 del -
34 y una persuna cualquiera quiere hacer usou de --
rca, acreditada grandemente en el mercadou, sin en--
ormar parte de "La Cerillera S.A.", purque el con-
cial nu se lu permite o porque é1 no quivre y si --
sa anctada dnicamente se dedicea a la fabricacidn --
los, podria, al estar redactado el articuln en la -

opuesta o parecida, huacer usu de la marca en cues---

tidn para amparar velas, por ejemplc, previo contratou, y --
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estar protegido legalmente por esta ley. Las consecuencias
de esta proteccidén se traducen entre otras, aparte de las -
particulares del cedente y del cesionarioy en la creacidn -
de nuevas industriss y en consecuencia de nuevas fuentes --
de trabaju y de mayor movimiento de capitales.
Art.70.-La cesidn o venta del establecimienta com-
prende la de la marca, salve estipulocidn en con--
treriv, y el cesiunariu tiene el derecho de servir
se de la marca expresada, aungue ella sea nominal,
de la misma manera que lo hacia el cedente, sin --
vtras restricciunes que las impuestas expresamente
en el instrumentc de traspaso.

Segln esta dispusicidn se presume de derecho gue la -
cesidn o vents de un estoblecimiento mercantil lleva cunsi-
ga la de la marca. S1 se¢ vende unz fédbrica de jabones, se -
entiende vendida la marca coun que éstos se distinguen, a --
menos gue en el instrumentu respectivo se haya establecido
lo cuntrariu.

Siendo la marce un derecho patrimonial puede estar -
sujeto a toda clase de modalidodes, de tal manera que el --
vendedur de la empresa puede ceder tudos los bienes de dst=
y sujetar el derecho al uso de la marcz a un plazo, modo o
condicidn.

Llama la atencidn la frase "aunque ells sea nouminal',
Doctrinariamente las marcas se clasifican de diversa furma.
Pur la nuturaloza del sigmu, por ojempl., pueden ser: “"gré-
ficas", "numinativas, nominales u denominativas" y "mixtas',
Es numinal aguella marco gue cunsiste en el nombre doel ce--
dente y se incluye ¢n la presente dispusicidn, pues aungue
tenga el cardcter de neminaol, &5 una simple marca y como -

tal, sujeta a las reglas generales.,

Cuando la ley dice: "sin utras restricciones gue las -



impuestas expresamente en ¢l instrumentoe de traspaso', sin
lugar a dudas que se estd rcfiriendo a le cesidn del dere-
cho de usu, sin embargo, cumo no estd plasmado en la foom
debidn, sustenemos la sug:irezncia hecha en el articulo onte-
rior., Para terminar, nu debe clvidarse que ademds de les --
restriccicnes establecides en el instrumento de traspasn, -
toda marca, criginario o derivada, estd sujeta @ la restric
cién de caducidad, si nou se¢ pagan los derechos indicados en
el articulc 36.
Art.Bu.-Lu trans"cooo ol de una merca debe constar
en instrumontu auténtico, el cual se presentard a
la 0Oficina de Patentiés para su inscripcidn en el -
libro de Registro de Traspasus de Marcas de Fdbri-
ca. £l traspaso s¢ hurd constar en una nota al ---
margen del Registro original y se devolverd ol 10—

trumegntu de traspaso con la razdn de estar regis--

MR ol R L " “im s dice el ,roticulo ----
157CC, "es el autcrizado cun las soulemnidades legales por -
el cumpetente funcioncrio, lu que pareciera indicor ~ue
tronsferencis de una marce debe scer hecha en Escritura PU--
blica, para que la oficina courrespundiente pueda toumar no:a
de ells al margen del registro original,

Instrumento auténtice.- Del latin authenticus: signi-
fica gramoticolmente acuellis acreditado de positivo y cier-
to pour los coracteres, reyuisitous y circunstancias que con-
curren., (1).

Haoy c¢pinicnes que ofirman gue le expresidn instrumoen-

to zutfnticu debe entenderse como instrumento sujeto a so-

(1) CASS0 Y RGIMEZRO, IGNACIO DE. Dic. de D. Privado. 2a. .

Tumo II. pdg. 560.-
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lemnidades que no dejen duda de que la marca ha sido trans-
ferida y que en cansecuencia se incluyen los documentos o -
contratos autenticadus. Para scstener esta afirmacidn se --
hace ver gue ni-el Cédiga Civil ni el de Comercioc exigen la
celebracidn de escritura pdblica cuandou se trata de vender
una empresa que no incluye inmuebles ni derechos reales. Si
ellu es asf, si parte del potrimonio de la empresa como es
la mercaderia, los muebles y maegquinaria puede transferirse
sin necesidad de escritura puhlica, porgque interpretar gue
la marco si exige ese requisito? E1 problema estd en: Es el
derecho de marca un derechou real? 51 lo es, indudablemente
su traspaso debe hacerse en escritura publica, en casou can-
trarioc no. Como las apiniocnes se dividen, 1lo mejor es hacer
constar en la ley, que para los efectos de la misma las mar
cas se reputan bienes muebles,

Aumgque el articulo que cumentamos diga que todo tras-
pasu de marca de fdhrica debe hacerse en instrumento autén-
ticu, la expresidn no debe entenderse de que necesariamente
deba ser hecho por medio de f£scritura Pdblica ya que un da-
cumentu privadc, una vez reconocido, voluntaria o judicial-
mente, tieme el volor de Escritura PuUblica, seqgdn el Art.--
264 Pr. Proubablemente lo confusidn proviene de que el C&di-
go Civil, en el articulu 1570 citado, asemeja o equipara --
lus vucablos "“pdblico" y "auténtico". Por tal motivo opina-
mus gue el traspaso de una marca de fdbrica puede hacerse -
en cualquiera de lus dus fourmas.

Lus traspasos de marcas extranjeras que se hagan en -
el exterior deben hacerse conforme la ley del pals en que -
se celebren tales actus. Lus documentus cun que se pretaenda
camprobar el trospasce vy que estuvieren redactados en uvtro -

idiuma, deberdn ser vertidos al castellano conforme lo pre-
4
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ceptuado en el ertifculu 261 Pr., u bien; segdn lo preceptua
do en el Decreto Legislativo No.193, de fecha 6 de noviem--
bre de 1937 seqdn el cual: "...5i estuvieren escritus en --
idioma extranjeru, deberdn ser ademds previamente vertidos
al castellano, de lo munera establecido por ese mismo ar-=
ticulu ¢ por un intdrprete numbradu y juramentado por el --
Cuomisiunado de Potuntas. E1 intérprete gque se nombre ceven-
gard lus honorarics que el Arancel Judicial senala".

Ademds, el dacumentu en que conste dicho traspaso de-
be estar autenticadu en la furma gue indica el citado erticu
lo 261 Pr., y cunfurme lu preceptuado en el artficulo 17 del
Cédigo Civil que en lo pertinente dice: "la furma de los --
instrumentus publicas se determina por la ley del pals en -
que hayan sido ctorgados. Su autenticidad se probard segdn
las reglaes establecidas en el Cddigo de Procedimientos.”

Art.%0.-E£]1 registruo de una marca dd derechao a --
usar de elly exclusivamente para los articulos a
gque se destina vy para otros comprendidos en la -
clase a que dichas artlfculas pertenezcan,

Ocurre con frecuencia que algunas persunas solicitan -
£l registro de una marca diciendo: "la marca serd usada pa-
ra amparar peines, comprendidos en la clase 87a. del articu
lo 34", Al conceder el registru, la oficina resuelve dandou
derecho para usar la marca en paines y demds productous a -
gue se reflere la clase d87a. Segdn lo preceptuado en la --
presente disposicidn el proplietaric de la marca debe usarla
dnicamente en lus articulos a que se destina, (Que menciond
y en los demds cumprendidus en la clase a que dichos articu
los pertenezcun. Se prescnts aqul un problema y s el si---
quiente: Es legal gue la Oficina de Patentes, de Marcas de

fFAbrica y de Prupiedad Literario conceda el registro de una
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marca para ser usada en tudos los articulos de una misma =--
"clase", aungue en la sulicitud sdlu se haya indicado un -
pruducto comu destino de la merca?. Creemos Que si es legal
y basamous nuestra opinidn en estcs argumentos:

lu.) La redaccidn de este articulo 90. en comento lo
establece o permite claramente al decir: “"para los art{icu-
los a que se destine y para los ctrous comprendidos en la -
clase...”

20.) La clasificecidn del artfculo 34 se ha hecho --
agrupando productus semejantes o de un mismo ramou, tomando
en cuenta que las empresas generalmente no explotan un solo
pruductu sino "lineas de productes"; por ejemplo, las fdbri
cas de pan muchas veces elaboran también galletas y pastele
rfa (clase 10la.).

3u.) Ademés, a veces la ley en la clasificacidn aludi-
da emplea frases gencerales comu '"Utiles para tocoador"; "y -
similares" o "etc",

No obstante, nu ha faltado quién interprete lo contra
rio o sea que la 0ficina respectiva nu tiene facultades pa-
ra registrar una marca concediendo lo exclusividad para to-
dos lous articulos de una clase cunndo sdlo se ha mencionado
unu de ellous en lo solicitud. Segdn estos sefiores, para que
la resulucidn estuviera en forma tendrfa que haberse dichu
en 1. sulicitud, siguiendo el ejemplu, "pelnes, esponjas, -
borlas y wtrus accesoricvs y dtiles para tocador, clase 87a."
0 bien: "peines y demds aorticulos mencionadous en la clase --
87a.". Segun ellus, 2l huber una extrolimitacidn de esta na-
turcleza proucede pedirse "o nulidad del registru en paorte. -
Encuntramus cun esta sclucidn utrou argumento para reafirmar
nuestra opinidn. §i esn fuera pusible, cualguiera otro po--

drfa sclicitar el registrou de la misma marca para el restu -
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de artfculus y ellu

T
L ua

en un momento dado atent

vidaod de la marca.

Vamus mds alld vy

S

ce en Le

su solicitud de

cuadernus, czcrtunes impr

la 0Oficina de Patentes

y
Literaria cree que las 1
d

sun articulus o Jtiles

clase 112a., pucde y deb
gistro de loa marca facul
misma no sdlo en lus art

bién en lcos de la 1l2a.,
tima.
Art.l10.-La marca
lus articulos pa
dentro de un afo
dejare de usarse
caducidad.

S5i la

saria le importucidn del articulo

nu caducard

arfan cuntra

ustenemos

tracria una serie de confusiones Qque

el derecho de exclusi-

Gue si un solicitante di-

gistreoc: "Libretas de taquigrafia, -

¢sus, comprendidos en la clase 1lla.

, Marcas de Fdbrica y de Fropiedad

ibretas de taquigraffa y cuadernos -

en la

¢ escritorio, comprendidos ---

¢ suplir wse error y conceder el re:

tando @ su propletaric para usar la

{culus de la clase 1llla.,, sinu tam-
aungue no haya mencionado wsta Ul-
deberd necesariamente usarse en

ra gue se destina. S1 no se usare

, cuntando desde la inscripcidn o
pur un a@fic, se pudrd pedir su --
marca es extranjera, nu s nece-

a £1 Salvador vy

el Registro si se cumpliere fuera de -
la Repdblica, cun lu dispuestu en este articulo.
| ’ p
La redaccidn de lo primera parte de esta disposicidn

ha dado lugar a que algunous egxtremistas hagan afirmaciones

un pocou descabelladas.

Aseguran que esta norma abliga al -
fabricante o pruductur @ usar necesariamente la marca en -
los articulos que se destina, adhiriendo, pintando, dibu
jondo, imprimiendo, etc., la morco, en el producto mismao.
Es una aseveracidn errdnea toutalmente. £l legislador no ha
queridu esg y debemes descurtar la afirmacidn trafda, de -
una vez pur todas porgue, come se podria mantener una mar-
ca impresa, pegada o pintada en articulus como pinturas, -
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cremas y derivados de la leche, por ejemplo?

Con esta primera parte el legislador lu gue ha queri-
dr s obligar a que la marca registrada para articulos comu
tinta s.ra escribir, cupiar, sellor e imprimir (clase 113a.
sea usada para amparar esus articulous y no otros,

La morca puede ir impress o pintada si los articulos
1t purmiten y el propietorio asi lo quiere --en maderas o -
metales por ejemplo-- o bien adheridas, impresas o pintadas
en lus envases © envoltorius gue lus contiene. Lo gue se ng
cesita es gue la marca esté visible y que por su proximidad
a €él, sirve para identificar el producto,.

Si la marca es uszdas en otrus articulos gue no son -
lus mismus gue seg indicaron al concederse el registro, se -
pueden presecntar dous situaciones:

a) Si esa marca no ho sidu registrada para atra clase
de articulos y es usada, siguiendo el ejemplo, para amparaor
tipos de imprenta y demds de la clase 117a., siendo gue sd-
lo ha sido registrada para la clase 113a., la ley no oturga
ninuune proutezccidn y el usuiriu, si es primer usuario, no -
tiene wtro derecho que el de prioridad.

b) Si la marca rcgistrada pura ser usade en articulos
de la clase 113a., es uscd: en artficulus de la clase ll2a.,
y este mismo signo habfa sido rugistrado con anterioridad -
cemo marca, por uwtru, para amparar tales productos, el pro-
pivtariuv de esta segunda marce puede ejercitar accidn civil
y criminal contra cl quzr oof. indeobhidamente, haga uso de la
marca gque ©s de su propiedad,

Se ha esteblecido le caducidad de la marca por el no
usou durante un afiv, para dor facilidad a otros gue quicran
usuzr ese mismo signo, puws aungue &l idiouma es muy rico y -

la imaginucidn humana muy gronde. hay cicrtos términous y ~-

—
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siynus o dibujos gue sun lus mds cpropiados para ser uscdus
comu marcas y mal harfa la ley en dar proteccidn al reqgils-
tru de una marca que no va a beneficiar a nadie por estor
fu.ra de usu.

fn lo referente a murcas extranjeras dice esta dispo-
sicidn, no es necesaricv gue los artliculos sean impurtados -
a Bl Salvadour y su registrue cuntinuerd vigente si en el --
pafs en dunde estd registrada no deja de usarse durente un
tiempo mayar de un afiu. En @sta parte, el presente articu-
lo amerita una refurms ya gue en la actualidad, caon la po-
litica de creacidn de nuevas fuentes de trabajo a basc de
tarifas aduaneras elevodas, muchous articulos fabricados en
el extranjeru de jan de impurtarse totalmente y nou es justo
priver a los salvadourenos de un signo gue puede beneficiar-
losdirvecte o indirectamente. Directamente al usarlou cumn -
marca; indirectamente al obligar a empresas extranjeras a
montar instalaciones en nuestru pafs ante la perspectiva -
de perder inversiunes heschos con difusidn de la marca gue -
ha dejado de ser impurteada.

Adem#s, ovtra deficiencia de este artfculo es la omi-
sidn de la autcridad ante quién se ha de pedir la caducidazad
de la marca, en caso de cuntroavencidn. Siendo el derecho a
marca unu coumo cualquier obtro y no estableciéndouse nada en
esta ley, debe recurrirse a los tribunales comunes, y en--
tablarse la demanda ante ¢l Juez de Primera Instancia, en
la ramo civil, del dumicilio del demandadou. Siendo un he--
cho negativue, la pruebe en esta clase de juicios resulta -
un pucou cumpendiosa para el que alega el no uso y pide 1a
caducidad, Creemus gue para prubar sus extremos puede pre-
senter tuds clase de pruebas y especialmente la testimonial

cuandu se trate de marcas extranjeras,.
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CAPITULO II

Reglistro e Imscripcidn

Art.ll.-Quién disée obtener la propiedad exclu-
siva de una marca de fdbrica, comercic o agri--
cultura, deber® solicitarla a la (0ficina de Pa-
tentes, cuncretundo la solicitud a una sula mar
ca aunque dos o mds se refieran o un solo articu
lo, selvo que la marca consista en dos »n mds pa-
labras o frases de las cuales una sea traduccidn
de las otras; en este casu podrd hacerse una Su-
licitud cumprendiendo todzs las marcas, perou lous

derechos = impuestos se pagcrdn por cada una,

Para obtener la propiedad exclusiva de una marca, €S
necesorio registrarla. Esta dispusicidn nos indica ademds,
ante gue Dependencia Gubernaotiva se deben sequir las dili-
genclas respectivas. En lo actunlidad, recordemos, la ofi-
cinma en cuestidn ho dejadu de llamarse simplemente Qficine
de Patentes, el nombre currecto es: 0Oficina de Patentes, -
Marcaos de Fdbrics y de Propliedad Literaria, y tiene su se-
de en San Salvador.,

Para evitar confusiones y ademds proque cs una forma
de percibir ingresus pora el Fiscou, el registru de cada mal
ca debe sulicitarse por scvparado. No obstante, hay una ex-
cepcliiin y es cuando lus marecas consisten en una ¢ mds pala-
bras gue sean los unas traduccidén de las otras, por ejemplec
le marca "Aguila"™ y "Eagle". En sdlu este casu se podrd pe-
dir el registru en uno sula solicitud pern se pagardn duore-
chus por cade una, pues ambas son consideradas cumu Marcas
distintus pora los ofectus do impuwstus.

Creemus cunveniocnte intercolar antes de la palabra -

"sglicitarla", la frasce: "pnr escritu, perswunalmente o pur



medio de apuderado.

(57
Es upocrtuno traer a cuentos g
dice al respuecta, la sulicitud, con
gencerales de la represcntacidn, pue

mediu de apoderado. N &s necesario
clal, tal cume se exigu para el req
gqui pero gque asi fuera tendrio gue
mente el legislador.,

Art.l12.- En la sclicitud suo

I. E1l numbre, prufesidn vy
de la marca.

IT. Una descripcidén detall
terminando sus partes
SuTvas Que acerca de ¢
el color de la marca c
osencial de clla a tit
tintive, se hord una d
de lus culures.

IIT. La designacidn del art
para que estd destinad

IV. La nacionalidad de 1la

Ve El nombre de la fdbric

VI. El numbre del pafis y d
dunde se elabore o exp
el articulu.

Hemous sostenidou que el verdad
nace desde que ésta es registrada;
dido, debe reformaorse el ndmero pri
cidn mds v menus con este cuntenido

I. £l numbre, prufesidn y d
tende obtener wl dercchao

s Bl

mas dedl apuder

(T]L‘;‘lufvd'il"?\

ue aunque la ley nada

baose en lus principiu

de hacerse también por

que el poder sea e

istro de patentes, ya

haberlo

L

gExpresard:

dumicilivu del dueno

ada de la marca, de-

esenclales y las re-

stas hiciere., §Si

Su
tnstituye una parte
ulo de elemento dis-

escripcidn especial

fculu o articulos -
i la morca.

marca.

2, si lo tuviere.

2 la ciludad o lugar

enda principalmente

t'To derecho a marca

JLE

cun buse ¢n ese onten-

mero de esta disposi--

a la murcag

ado, 91 la soulicitud

o
2

spe-

dicho expresa--



hicicre por su medio.
Con un ejemplo trataremos de
ral I71.

Se pretende registror la mar

rar cuaderncsy; la marca consiste e

pafada de la figura de un indIgena

debe describirse detalladamente di

marca

gura de un indIgena gue vistoe tapa

arct y unz flecha en la mano 1zquil

cha sobre la frente cumu viendo hao

gura aparece en poesicidn zrguida,

lou".

"Determinar sus partes

leyundas o dibujus cunstituyen 1a

signos pueden accmpafarla, cuando

tante del registre. En la prdctica se cumple cun esta re-
qQuisito agregondoe la fraosc: 'sola u acumpafiada de cualquier
otra leyenda, en cualquidr color, tamafoc y tipo de letra, -
repruducida manuul o meconicamente por cualguier mediou co--
nocido gue pusteriormente se conozca". En esa frasec se --
incluyen también, las reservas gue se hace el soulicitante,
En ¢l ndmero IIL sc establece la obligecidn de desig-
nar el articulo sl cucl s¢ va a destinar la marca. Comunmen
te lu gue se hace es menciuvnar el articulo que se tiene er
mente producir ¢ en pruduccidn y agregar la frase: "y de--
mds artfculus cumprendidous en la clase X", o cualquiera --
otra frase semejonte. Nu se exige por lo tanto, la designa-
cidn de le clase en que el articulo se encuentra comprendi
de y mds zdn, si vl solicitunte umite mencionarla la Ofici
na respectiva, al resolver, pucde indicar, y de hecho lo -

cunsiste en la palabra Atlacatl,

#senclales!

explicar mejor el nume-

ca "Atlacatl" para a-

amp
n la palabra dicha,
. La figura del indiIgena

ciendu mds 0o menos: '"la

acompanada de la fi

rrabos, gue sostienc un

erda y cun la manu dere-

cia 2l horizonte., La fi-

sobre uma rouca o munticg

28 indicar qué

marca y Qque palabras o

aef lo gquiera el soulici-

acoum
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hace, la clase en la gue se encuentra el artficulc y para el
cual se¢ registras la marca, pues como dijimos anteriormente,
la marca e¢s registrada no sdlo para un articule sino para -
tudus los articulos dc unz misma clase.

Cun la expresidn "la naciunalidad de la marca" que -
encuntramus on ¢l ndmeru IV, sc ha queridoe decir que debe -
expresarse si la murca ha sido registrads en otroe pafs o si,
al decir de naciovnalidad salvadorefa no lo ha sido o par lo
menus se ignara =i lo ha sidu por primera vez en Bl Salva--
dur. Ademds, la designacidn do tales datos, gque se hace ba-
jo la fdrmulao cunvencional de lo naclunalidad, tiepe otro -
ubjetu y es el de fijar lous derechos e impuestos a la marca
yd QuUu coumo veremus mds adelante, las marcas de naclonalidad
extranjera pagan mds dercchos e impuestus que las naocionales

S5¢ exige el numbre de la fdbrica, si lou tuviere ——nd-
meru V— tratando de tenmer y guardar para el futura, elemen
tus de distincidn que pueden servir para dilucidar conflic-
tus wcasiunados por el usu de una marca,

£l ndmerc VI tiene ¢l mismo ubjeto que el anterior.
Art. 13.- A la sulicitud se acompafard:

I. Lus ducumentous cun gue se legitime la -
persuneric del solicitante, si fuere ne-
cesariu.,

IT. Veinte facsimiles de la marca. S5i el culor
de la marca constituye une parte wsencial -
de ella a tftulo de elementoy distintive, --

lus facsimiles serdn en lus cnlores courres-

pundientes.
III. Un clis¢ de la morca cuya altura serd de -
veinte a treinta milimetros y su longitud vy

lotitud de guince 2 cien milimetrus.
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IV, £1 recibc de los derechous del registro -
extendido por la ouficina correspondiente.

5i el que solicita ¢l registro de la marca, lG hace -
para atro, debe agompafar el poder corrgspangjiente, Ademds,
ese apoderadou debe estar facgultado para procurar ya que --
aumgue las diligencios de registru de una marca mo caen --
dentro del dmbito judicial, la 0Oficina de Patentes, Marcas
de Fdbrica y de Proupieded Literaria, y el Ministerio de Jus
ticia, de cumuUn acuerdu, hen asimiladc los trdmites del re-
gistruo @ las actividades judiciales y exigen pleno capaci-
dad pera procurar al presentarse como apoderado pilidiendo e.
registro de una marca. La medida, mds gue de orden legal e
de orden prdcticu pues sc¢ trata de evitar que personas aje
nas a estas funciones intervengan en un campo que no les -
pertunece menuscabandu las posibilidades de la profesidn di
abugado. S1 &l swulicitante es el representante legal de un
sucliedad debe presentar la escriture de constitucidn de la
svciedad, debidamente inmscrita, la certificacidn ruspectiv
si su cardcter de repreosentante no cunstare en el countrato
sucial, y certificacidn del punto de actu en el gue cunste
la auturizacidn o comisidn para pedir el registro, si ello
tampuce counsta en o2l contrato mencionado.

El ndmeru II exige veinte facsimilus o sea velnte cu
pizs exactos del sigrnu o slgnos gue sServirdn cumo marcas,
Generalmente esas couplas se haocen con el clisé o que so re
fiere el siguiente nUmero. Se sulicita esa cantidad de fac
similes para tener cun que cunfrountar en casu de imitacidn
usu indebidn, etc., dc una marca.

Se wxige ¢l clisé, gue es una plancha de metal en la

que

n

ha reprouducidu un graevadu en relieve, - para hacer --

una impresidn en el "cortél" ¢ aviso que se lleva al Dia--
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rio Oficial y gue se munciocna en el Articulo 15. En esta
furma la Oficina currespondiente se cerciora de la marca
y de su descripcidén para cfictos de publicacidn. Las me-
didas han sidu calculadas para gue con cumgdidad pueda -
hacursc la impresidn cn =l cortel gue se lleva al Diarig
Oficial y en la publicacidn en cste mismo.

Camunmente, cuando se guiere registrar una moarca 1o
que se hace s ir a la (ficina de Paotuntes, Marcas de Fd-
brica y de Prupicdad (itcraria, a counsultar los libros de
registru 2 qgue se refivre el incisou 2u. del articulo 22 vy
si nuo estd registrada la marca, ni tampocou en trdmites de
registru, sc sulicita en la misma oficima, un mandamiento
de page de los derechos de registru, indicados en el ar--
ticulo 36. Con ese mandamiento se hace &l pagu en una de
las coulecturfas de la Direccidn Genersl de Tesurerfa. £l
recibo gue emita la culecturia es el gue debe presentarse
cun la sulicitud, seqgun lo sefalado en el nldmero IV.

Adumds, pur razones prdcticas, con la solicitud se
presentan tres o cuatro foujas de papel sellodo de treinta
centavos para resolver y uno del valor de cuarenta centa-
vus para hocer el cartél gue se publica en el Diariou Ofi-
cial.

Art.ld4.- Prescntada la soulicitud, la 0ficina de
Patentes anuterd el dia y la hora de la presen-
tocidn y se foliard y rubricard cada uno de sus
hojas.

Se anuta el dia y lu hora para regular los derechos
de prelacidn, ya gue, como veremos méds adelante, segun el
articulu 20, "el derechu de prelecidn para ls prapiedad -
de ung marca se acurdard segdn el usou gque de ella se haya

hecho y si no pour el dfia y hora en gque se ha presentado -
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la soulicitud @ 1z QOficina”.

Si nu se ha usudu la marca, tendrd el derecho quicn
primeru hoya presentodo su suvlicitud. Creemus gque es un -
pucy diffcil gue se prusente el caso de que se sclicita -
el registro de una marca el 15 de aqusto, por ejemplo y -
vcho dfas después o un dia después, se presente utro pi--
diendu se registre la misma marca sin haberla usado pues
cumo ya dijimus, en la prdcticae se cunsulta primero los -
librous de countrol para no pogar derechas pur una mMarcs --
que de antemana se¢ sabe que na scerd registrada. Es distin-
ta la presente, a la prelacidn en razdn del uso, ello lo -
veremos mds adelante.

Se deben fulisr las hojas por cuestidn de orden y l&
misma razdn es la que asiste para rtubricarlas aungue esto
Ultimo en la prdctica no se hace,

Art, 15.- Si 1o QOficina deo Patentes encontrare que
la solicitud estd arreglada a las leyes y la mar-
ca es de aguellos cuye registro no estd prouhibido,
admitird la sulicitud y mandard publicar un extrac
tu de ella, junto con el facsimil de la marca por
tres veces, cn 2l Periddico Oficial.

La sulicitud estd arreglada a las leyes cuandu ade--
mds de cstar presentuda en el papel sellado correspondien-
te se ha cumplidu coun lus reguisitus establecidaos en los
Arts. 12 y 13 ya comentadus. Si por ejemplu, no se mencio-

G on la solicitud lo nocionolidoad de la marca o el nom--

bre del ll_Jt_,",I‘ gunde se vlabore o idxpemdd primcip;‘;\lm,-ﬂf; —

¢l orticulu, la 0Oficine resclverd previniendo se cumpla
cun tal v tales reguisiteos y la tramitacidn se suspende -
mientros tantu, La ley noda dice respectu a ésta dltima -

situccidn y comr. creemos gue un expediente no debe quedar



indefinidamente sin ruSULuCiGQ duF;nitiva, caoncediendo el
registro o denegdndolu, sugerimos que se agrfegue un segun
du incisu @ éste articulo, mds o menos en csta forma:
"Si se encuentran defectos en la solicitud o -
cn la documentocidn presentada, se hardn cons
tar en cl expediente y se prevendrd al intere-
sadu que deberd subsanarlus en el plazo de un
mes, contado a partir del dfa siguliente al de
la nutificacidn de la resvlucidn en gue se ha-
ga la prevencidn. Si en este término nou fueren
subsanadus lous defectos seﬁﬂlqdus; ée denegaré
la inscripcidn pedida, teniendo el interesado
derechou a sulicitar la devolucidn de los ates-
tadus, a excupcidn del recibo del pago de dere-
. chos",

5i le solicitud estd arreglade y la marca es de =--
aquellas cuyo registru nu estd prouhibido se admitird la -
sulicitud. Lo admisidn de la solicitud se hace por medio
de una resoluclidn o auto, perov antes, aunque la ley no lo
dice, vl secratarico de la 0ficina ha informado si la marca
estd o no registrada cun antericridad.

Esta dispusicidn da amplitud al Jefe de la 0Oficina -
para determinar si a su juicio, el signu que se pretende
vglistrar es de aguellos cuyn registro estd prouhibido. --
Si lu estuviere, pundrd uno resclucidn declarando sin lu-
gar el registrou. Si lo porte interesada no estuviere con-
furme, el articulu 23 de esta Ley le cuncede el derecho -

de apelar para ante el Ministro de Justicia, quién serd -

z ~

el gque dictard lo resolucidn definitiva.
£l extracto de la sulicitud se connce coan el nombra

de "cartél", En dichou cartdl se incluye vl facsimil de la
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marcao para mayor detalle., Para efectos de impresidn, aungue
el artficulo en estudic no lo dice, se lleva también el cli-
sé¢ @l Diaric Oficial.

Sélo nus resta decir pora terminar con el articulo -
comentado, gque al hacerse una revisidn dd la Ley debe te--
nerse presente gue en la actualided el drgano oficial es--
crito de difusidn se llams Diario 0ficisl y no Periddico -
Oficial.

Art. l6.-Transcurridos noventa dias, cuntados -

desde 1 siguiente 2 la tercera publicacidn sin

que so hubiere presentado vposicidn, se declara-
réd que la marcu es propiedad del solicitante y -
se mandard registror y extender el certificado -
respectivu.

Esta disposicidn us criticable en 1o actualidad por
conceder un plazo demesiadu largu para la uposicidn gue -
pudiera presentar algunt: que se crnnsidere per judicado por
el pusterior reglstro de un signc como marca. Es critice-
ble porgue actualmente lus medivs de comunicacidn permil--
ten cunucer con mds pruntitud y facilidad cualquier gvisco
que se publigue en el Dinrio Oficial. Ademds, también en
lo que se reficre a la preparicidn de la defensc o de la
argumentacidn paras la opusicidn, puede hacerse con méds --
facilidud pues shora cualquicr gunto del pafs estd a

nos de cinco huras de camino. Por lu tento, debe reformar
se cste orticulu en ese sentido y dojar establecidu coumo
plaozo el de 30 dfas.
Art. 17.- En cosue doe presentarse wposicidn den-
tr., de dichou término, se mondard suspender las

diligencias de registro y se remitird a las --

partes a ventilar sus durechns ante los tribu-
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nales respectivos,. El opusitor debe presen-
tar a la QOficina de Potentes, dentro de los
noventa dias subsiguientes @ la fecha de lao
prescntacidn do la cvpusicidn, una certifica-
cidn de haber entabladu la currespondiente
demanda. Si ne presentare ess certificacidn
dentro do dicho término, se ordenard el re-
gistrou, a sclicitud del interesadu y se con-
denard al opositor en las caostas, dafos y --
per juicius. Si la certificacidn de haberse en
tablado la demundc se presentare dentro de --
dicho términou, cuntinuardn suspensas las dili
gencios de reglistro hasta que se presente la
¢jecutoria o certificacidin de la sentencia --
ejecutoriazda que haya recafdu, en el Julicio vy
entunces, a sulicitud de parte, se hard el re-
gistru, si fucrte =1 solicitante el victorioso,

se declarard sin lugar en caso cuntrario. Si
el sulicitante del registro de la marca o el -
vpusitur quisivren desistir de su sovlicitud u
pusicidn antes de ester entablado el julcio -
ante lus triburmales comunes, la Oficina de Pa-
tentes durd oudiencia o la vtra parte, y si --
¢sto aceptare ol desistimientu, resulverd lo -
cunvenientey si nu sceptare, quedard suspensa
la jurisdiccidn de la 0ficina de Patentes has-
ta que se venzo ¢l término de la presentacidn
de 1o cunstancia de haberse entablado la demar
da v se le presente lu certificacidén de la re-
sulucidn de lis tribunmales cumunes,

pa

Segdn algunas upiniunes al decirse; "en caso de --



~-54 -

presentarse cuposicidn dentro de dicho término, se mandard

suspender las diligouncias" se ha establecido dos cosas: -

a) que ese términc ©s el mencionado en el articulo ante--

rior o sea, noventa dias y b) que

©s necesaricu gque estén

corriendo esos nuvents dfos para que pueda presentarse la

vposicidn. Creemus y estamos de acuerdo con lo primero, -

mdés

no

cun lo segundo. Kecordemos que el plazu de noventa

dfas se cumienza a contar despuds del siguiente al de la

publicacidn y que

para que Zsta se haga es necesario que

el interesadu vaya al Diariuv 0ficiol, pague los derechos

respectivos y pilide su publicacidn,

tera por cualguier medio gue se pr

marc

prese

debe

clas

no afecta en ncda,

ner en
tro de
gue si la uposicidn no es probada
nes no debe de umitirsc la publica
pues, sun 1lmprescindibles para que
to de perscunas tiencn conocimiento
gistro.

ay

3]

’

La cposiclidn se hece

Si una persona se en-

etende registrar una -

pere adn nu se han publicadu lus '"carteles" puede

ntarse a 1la 0ficina con su oposicidn escrita y ésta

dmitirla vy suspender la tramitacidn de las diligen-

pues aungue no se hayan publicado los carteles, eso

ya quc la publicacidn se hace para po-

cuonocimiento del pdblico la pretencidn del regis--

la marca. En lu que si estamous de acuerdo es en --

en los tribunales cumu-
cidn de lus carteles --
se presuma gue el res-

de la solicitud de re-

efectiva por medicv de demanda

que ¢l oupusitor debe presentar en un Juzgado de lo Civil

del doumicilio del demzndado. £1 juicioc a seguir es ordi-

nario puestu gue no tlicne trdmite

a vertir puede ser o cunsistic, en

seficlado y la prueba -

todo aguello que es--

tablece el Cddigo do Procodimientos Civiles.

Ls criticeble wsta disposicidn en cuanto confiere -
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90 dfas para prescntar la certificacidn de haberse entabla
da el juiciu en los tribunales comunes, pues 30 es mds que
suficiunte para preparer una demanda y las pruebas gue han
de¢ pruducirse. Llama 1o atencidn el hecho de gue en el ar-
tfculou antcrior, al no haber uposicidn, la declaracidn de
que la marca es proupiecdad del sulicitante y su registro --
se huce de oficio, peru en caso de haber oposicidn, ello -
se huce a peticidn de porte. Pensamos que el legislador -
redactd asi lso dispusicidn porque pudiera ser que el soli-
citante, mientras se ventiloba 21 juiciou en las tribunales
cumunes, haya perdido ¢l interds que tenic en reglstror

la

marca a su favor. Sin emburgo adn aceptando wsa argumenta-
cidn, el contenido del articulo queda incumpleto y nos da-
mous cuenta de ello al preguntar: Y si el solicitante no --
pide nunca el registro, coumo guedan esas diligencias? y --
lo que es mds, en qué situscidn guedan todos aquellos que

pusteriormente gquieran registrar osa marca? Para corregilr

esa anomalla debe refourmorse esta dispousicidn en la forma

gue mds adelante se indica.

Es counveniente insistir aguf ¢n gue pcora que la opo-

sicidn al registro de una marca prouspere,es indispensable

)

que ¢ entable deptru del término de ley el juiciu curres-
pundiente y que ademds, s< prusente a lu Oficina, dentro -
de dicho término, la certificacidn respectiva. De no hacer

lu asf, "se ovrdenard ¢l registro o sclicitud del intercsa-
deeea™e 51 el vpesitur inicid el juicio o opnsicidn en el
Juzgado competente perc no presentd a la Oficina, en tiem-
pu opartunu, la certificacidn gue se oprdena, y la marca cs
registrada, para hacer valer su derecho deberd iniciar un

nuevo juicio, en este cusw, de nulidad de inscripcidn,

base en el Art. 189 de esta luy.



Transcribimes a continuacidn lo pertinente de la sen-
tencia pronunci~da por 1o Cdmara de Tercera Instancia, de -

esta ciudad, @ las dos de la tarde del dia 15 de octubre de

1918,

"Cdmara de 3a. Instancia: San Salvador, a las dus o
la tarde del dia quince de octubre de mil novecientos diez
y ucho.

Vistus, en sdplica, con la sentencia definitiva pro-
nunciada pur la Hunurable Cédmara de 2a. Instancia de la Sec
cidn 2a. del Centru, a las tres de la tarde del dfa veinte
de junio prdximo pasacdo, en el Juiciu Civil (Ordinario prao-
muvido por &l doctur PAnfile Romdn Estroda, de éste domi--
cilicv, cumu Apuderado de la Sociedad Colectiva (Gebrlder --
Durlacher, del domicilic de Hamburgo Alemania, cuntra el -
doctur Salvador Flamenco, y continuado countra sus heredercs
dofia Jesds Chdvez viuda de Flamencu, don Salvador Antonio,
dun Jusé Alfounsu, y seforita Marfe Guadalupe, tudos de ape-
llidu Flamencou, quienes, a dltima hora, han cedido el dere-
che litigivso 2 don Salvadour Madriz, oponiéndose a que se -
registre la marca de coumercic "Glouve Brand" seme jante a lao
gue los senures Gebridder Durlacher usan en el vino de Kola

gue uxpenden, y cuya sulicitud teunia pendicnte el doctor

Flamencou en la Oficin: de Patentss de la Repdblica; senten-
cie en lao cual se revoca lo sentencia del Juez lo. de la. -

Instancia de Nueva San Salvadur que declara sin lugar la -

lnscripcidn de la roferida moroo y cvrdena su cancelacidn, -
cendenando en custas o lo porte demundada; y pur la Honou--
rable Cdmara se absuelve o dsta de lo demanda y se cundena
en las custas de ambas instapciss @ la parte actura, de jdn-
dule su derechu a salvae pora entablar la accidn de nulidad
de lo inscripcidn de dich marco, en el juiciu civil corres

pondiente. Asi el doctar Flomenco, cumo sus herederos y el
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cesiunaric sefior Madriz han sido representados en este --
Juicic por su Apoderado doctor Jusé Francisco Morales, ve-

cino de Nueva San Salvador.

LEIDOS LOS AUTOS Y

Considerando: que el objeto primordial de la Ley de
Marcas de Fdbrica es ampuarar lus productos de una fdbrica,
de la agricultura, ¢ lus vbjetus de un cumercio countra las
falsificacivunes, imitaciones o semejanzas de lus mismos --
preductus o artfculas; de tal manera gque quien haya paten-
tado legalmente su marca puede hocer la reclamacidn gue le
cumpete ante la auturidad courrespondiente; que en este coun-
ceptu, lus sefivres GLebrider Durlacher han tenido perfecto -
derechu pora apunerse a gut se registre la marca Guante de
que el doctor Flamencu habla pedido pastente, por counside--
rarlo ellos semejante © purecide a la marca Manu gue cun -
anterivridad hablan registrada en su favor como patente --
para la fabricacidn y expendiu dél vino de Kola, en esta -
Republicay; no habiendu por lo tanto inéptitud en la accidn
que han 1nvucado, pur mds que ¢l doctor Flamencou, en la --
contestucidn a la demand.s, nu haya reconccido coumo suya la
marca "Cuante abutunada"™ gue tiene al calce las expresiones
anotodos en el cunsiderande sequndo de este fallo.

Considerandou: Que nou ubstante esto y que la semejanza
y cunfusidn de lus dus marcas estd a la vista, la accidn --
de lus sefiures Gebrlder Durlacher, nu puede prosperar en --
este julicio, en rouzdn de vcstar ya inscrito en favor del ---
doctor Flamenco la marca Guante-Glove Brand, pur no habers:s
cumplidou de parte de lus senores Guldtree, Liebes y Cia., -

lu prescritu en 1=

rte final del artfculo 15-de la Ley

-
L

Morcas de Fédbrica. Tampuco puude declararse de oficio dich

nulidad, coumu lu reclomo ol suplicante en esta instancia, -
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porque sc podrfan lesiunar los derecheos que la Ley déd a -
terceruvs, ©n ourden a caducidad de las mercas sin airlas vy
vencerlos en juiciu, y por nu habexr sido ésta, materia es-
pecial de la demanda.

Cunsiderando: que puT las razones sxpuestas y leyes
citados en la sentuencia gue se examina, ésta se encuentra
arregloada a derecho y pruoucede cunfirmarls en todas sus --
partes; por tantu, y do acucerde con los articulus 1089, -
1080 y 1066 Pr., @ numbre de la Repdblica de £1 Salvador,
dijeron: cunflirmase en todas sus partes la sentencia su--
plicaoda condenando al suplicante en las custas de esta --
instoncias.." (1).

Fn el inciso segunde, se dao focultad al solicitante
del registro para desistir de su pretencidn, antes de es-
tor entablado el julcio ante los tribunoles comunes, pero
limita ©¢se derechu o la oceptacidn de la parte opusitora.
Creemus que no hay razdn para ello pues si el upositor lo

Que persigue es que lo morca nu sen registrada y eso se -

logra con el desistimientu del sulicitante, repetimus, no
tivne vbjetu exigir lo cceptacidn del vpositer o esperar -
gue se venza el términu conferidoe paroe entablar la demanda
judicial correspondicnte.

Debe reformarse este incisc aceptando el desistimien
tu del solicitante adn sin el consentimientoe del upositar,
Porque si lu gque se pretende es dar a la parte countraria -
voportunidad pura gue ejercite accidn civil para lograr in-

demnizocidn de dafivs vy

N
. L

fe
—
=
=

ejemplo, eso puede

hacerse adn despuds del desistimiento y en juicio diferen-

(1) HEVISTA JUDICIAL.- Tuomu XXIIT,- No. II.- 1918.- pdg. -
1124 y sig.-



£s diferente ¢l dosistimiente del cpositor porgue -
bien puede haberse hechu una oposicidn con el sdlo dnimo -
de causar mrnlestias y dafic al cumerciante o fabricante cum
petidur y si se tuvieraz cumo pleno el desistimientu por su
propia y dnics vouluntad, darfa lugar a muchas injusticinas.
Pruponemus lz redaccidn de éste articulo asi:
Art. 17.- Las opusiciones para el registro de -
uno marca se formulardn ante la 0Oficina de Paten
tes, Marcas de Fébrica y de Propicdad Literaria,

dentrou de lo

mn

truinta dias gue mencicna el articu

16 anterior o 2l tenecrse conocimiento de la souli-

i

citud, y se acumpuiord cupi

S

3 del =scrito que la -
cuntenga poro su traslado al peticionorioc.

La Oficina mandard suspender las diligencias de
registru, si 2 su juicio la oposicidn estd legal

o

mente fundcmentado y prevendrd o las partes que
ventilen sus dourecho ante los tribunales respec-
tivos.,

£l vpositur debe presentar o la 0Oficina, dentro
de los treinto dios siquientes a la fecha de la

s

presentacidn del ecscrito de cpusicidn @ que se -

refiere el incisu primoro de éste ortfculo, una
constancia wvn 12 jue aparczeo que ha entablado -

la demanda currespoundiente. Si no se presentare

n
@]

rtific.cifn dentre de dicho término, se -
urdenard el registre o solicitud del interesado
y su condenard ol upusitor en custas,dafius y --
perjuicices. 51 trumscurridus treinta difas no se
reitera 1 sclicitud de inscripcidn, por el pe-

ticivnariu, se suJyspenderdn las diligencios da -

oficio y sce trdernard su archivo.



Si st nonstancia a gque se alude en -

o
=3
m
.
5
[
0

el incisu gue antecede, en el término fi jado, --
continucrdn suspunsas las diligencias de registru
hasta que se presente la ejecuteria o certifica--
cidn de la scntencia ejecuturiada que se haya dic
todou en el juici y, o sulicitud de parte, se ha-
rd ¢l registru, si el sulicitante fuure el victo-
rivse, si no lu fuere, se declarard sin lugar su
peticidn de regilstroo.

£n casu que el sclicitante victurioso en el jui
ciu civil correspondiente no sclicite el registruo,
s¢ resnlverd en la furma prevista en la parte fi-
nal del incisc inmediatu al anterior.

£l sclicitante del registro de la marca podrd -
desistir de ellu, entablando el juicio ante los
tribuncles cumunes y aldn antes de entablarse, de-
biendu la 0ficina, en dste dltimoc casu, tencrlo -
pur hechou sin nuecesidad de la aceptacidn de la ~-
parte cuntraria.

tl desistimiente del upositor deberd ser acep-
todu pur el sulicitante para que surta efectu.

Si el saolicitante nu acepta el desistimiento -
guedard suspunsa la jurisdiccidn de la 0Oficina -
hasta gue se vonza el término de la presentacidn
de lo cunstancia de haberse entablado la demanda,
U se le prescnte la certificecidn de la resulu--
cidn dufinitive de los tribunoles cumunes.

El desistimiente hecho ante lus tribunales cr-
munes vy aceptadoe en la forma gue establece la --
ley, pruduce plenus efectus en las diligencias de

registro cuand, sv acredite debidamente.
= b



Pur considerarlo oportuno y ademds ilustrativo, ---
transcribimus a continuncidn algunous pdrrafos de la senten-
cia pronunciada en apelacidn, per el Ministerio de Justicia,
a los dieciscis horas y treinta minutos del dia dos de Di--
ciembre de mil novecicentus cincuenta y ocho.

"II.~CONSIDERANDO: gue presentada por el Douctor Mario
Antoniu Santus, el diIa treinta de ogctubre del afio prdximo -
pasodu, su solicited de registro o su faveor, de la referida
marca de fdbrica y de comercio "INFANTINA", el Departamento
de Promuwcidn Econfimica la admitid o trdmite pur auto dicto-
do @ las ucho horas del dfe veintidds de Noviembre del mis-
mu afio, y urdend y se hizu, pour tres veces, la correspon--
diente publicacidn de elloy; que dentro de lus nuventa dias
slguientes a la dltima publicacidn, sc¢ presentd, el dia --
cuotru de marzu de este anu, ante ¢l Jefe de la 0ficina de
Patuntes y lfercas de Fdbrica, el Ductor Jusé Antonio Rodri-
guez Pourth como mendaztario de la Scciedad "Sterling Products
International Incorporated", con domicilio en la ciudad de -
Nucva York, monifestandu gue sus mandantes tienen ya regis-
trada en E1 Selvador,bajo ¢l ndmere cinco mil ochenta y uno,
la marca de su prupiedad "INSTANTIMNA™ gque ampara preparacio
nes medicinales comprendidas en 1o clase ndmeru ciento vein
ticincu, vy, que por tener lo morca "INFANTINA" que se pre--
tende registrar gran seme janza grdéfica y fondticamente con
aquella ya registroda pur sus clientes, se cpune 2l regis--

tro de ella sulicitados pur el Doctor Santus..."

"...0Que siendu prohibido por el ndmero UII del Art. -

3u. de la Ley de farcas de Fdbrica el reqistro de una marca
seme jente o utra ya registrado cuendo ombas estdn destino--
das @ articulus de la mismz naturnleza, y siendo realmente

seme jante 1o morca “INFAMTINA"™ o la marca ya registrada --
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"INSTANTINA", destinodas aombas 2 amparar articulus cumpren-

didus ©n la clase 125, es prucedente denegar el registro de

agquélla y estd, por cunsiyuiente, en esu, arreglada a dere-

chu la resclucidn apelada y debe confirmarse en ese punto...
"Iy ,-CONSIDERAMNDO: que es ciertu, cumu alega el Doctor

Paniaogua, en el pdrrafoe octove de su alegato en esta instan

cia de fs. 5 de este incidente, que =21 Art. 17 de la Ley de

Morcas de Fdbrica estaolece gue gl wvpositor debe presentar -

N

a la [pficinz de Patentes, duntru de los noventa dias subsi-
guientes o la fecha de la presentacidn de la owpasicidm, una
certificacidn de haber entabledo la courrespundiente demanda
judicial, y gue si no se prescntare esa certificacidn den--
tre de dicho tdrmino, se¢ ocrdenard el registro, a solicitud
del interesaodo y se cundenard ol opositur en las coustas, -
daflus y perjuiciosy; puro que lo razdn indica que esta dis-
pusicidn legisletiva no pucvde tener cumplimiente en lus --
términus absclutos en que ustd expresada sino cuando el Co-
glistro de 13 marce splicitada serfe vdlidu confourme a las -
demés disposiciunes legislativas que lo regulan, y no, cuan-

'

du, cume en el presente casue, estandu prohibido por tales -

dispusiciuvncs, la resclucidn gue lo ordenara nacerfa vicia-
da de nulidad, la cual lz haeria impugnable para hacer decla
rar ésta mediante el recurs: respectivoy gue, en efectu, en
el presente casu, estande ¢l registru de la marca "INSTANTI
NA" comprendido en la priohibicidn del Art. 3u.,ndmero VID -
de la Ley ecitada, la resulucidn gue lo ordenara caerla baju
lo sancidn de nulidad del Art. 10 del Cddigou Civil, que es-
Latuye que "lus actus gue prohibe la ley son nulos y dé ---
ningdn valor; salvu en cuantu designe wtro efecto gue el de
nulidad en casu de coantravencidn"; que, por consiguiente, -
la resulucidén apelada, wn cuantu deniega el registro de la -

marca "INFANTINA", estd también currecta en lou que respecta



al Art. 17 citado...”

"y ,-CONSIDERANDO: que no pudiendo tener cumplimiento
en el presente caso, scgln sc demuestra en ¢l anteriour ---
"CONSIDERANDO", el citadu Art. 17 —a causa de la antinomia
entre &1, gue ordena el registro de la marca, y el referido
Art. 30., ndmero VII, gquc lo prohibe, resueltc a faveor do -
cste dltime artfculo, eon virtud del Art.l0 del Cdédigo Ci--
Vil— no debe tampuco ddrsele cumplimiento en la parte en -
gque ordena gque se cundene al uvpositor en las costas, dafios
y per juicius, porgue dencgdndose en la resolucidn apelada -
¢l registro de la morca "INFANTINA'™ dicha resolucidn decide
en el sentido gque el upositor solicitaba, lu cual implica -
gue su opusicidn estd fundoda en derecho y vuelve absurdo -
condenarlo en lus extremus indicoadoS..."

POR TANTO.es..€ste Ministerio RESUELVE: cunflIrmase la
resuvlucidn apelada en cuanto deniega el registro de lo mar-
ca "INFANTINA"™, sclicitadu por el Doctor fMlario Antonic San-
tos; y revicose en la parte en gue cundena a la sociedad --
"STERLING PRUDUCTS INTERNATIONAL INCORPORATED"™ en las cos-
tas dafius y puerjulcios., Devuélvase la pieza principal a 19
oficina de su urigen, cun la certificacidn de ley.- NOTIFI-
QUESE.-" (1).

Art. 18.- Fl certificodu de registro serd vxten-
dide en nombre ge la Repdblica y cuntendrd:
I. El facsimil do la marca,
Il B1 nombre, domicilio y profesidn del pro-
pietariu.
ITI. Lu fecha y hore de lc presentacidn de la
sulicitud de registro.
IV. L2 naciuvunalidad de la marca.
V. La wenumeracidn y clasificacidn de los ar-

ticulus 2 que se destina.

(1), REVISTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 282. Epuca. No.l. -
Pdig. 489 y sig.-
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VI. La fecha

dg

libro y fouliovs en

VIT. E1 términu de la

VITI. EL selle de la

misiuvnade y del

Fl certificadeo de registrou
certificada de 1o sulicitud de
rd pur duplicadu, ddnduse un
conservandu el ovtro v jemplar

Oficina, juntc coun el

tender copias certificadas

Al rteversu del certificad:

lus articulos 8, 9, 10, 19, 21 y 36 de esta Lley.

Una vez se ha resuszlte¢ que la morco es prupiedad del
sulicitunte y se ha mandadu registrarla, se procede a ello
haciendu las anutaciunes y asientus en los libroes a gue se
refiere el incisu segqundu del Art.22. A countinuacidn, se -
extiende pur duplicadn, en furmularios gue para el efecto -
tiene impresous la (Oficinao, uns certificacidn gue deberd cop
tener los elomentos que se indican en este articulo.

De uests certificacidn, el nriginal se agrega a lous au-

tus y el duplicadu se entrega al

segunde cupia llevard odjunto un

sulicitud de rtegistro. 1S
meramente apuntadas se hacen en f
quo tiene impresus lua 0Oficina par
adhivre cuurcnta centaves on timb
da agregoda al expuedient y cin
bres fiscales, a la gue Sc¢ ucntr
larius gque mencivnamus ticnen img
tenidu de lus articulus 8, 3, 10,

qu

llevard

a los Qque

de

sulicitante,

copia

registrog

iy

-

duracidn

Oficina

su ndmero y el del
so ha hecho.
del registro, vy

y la firma del Co-

Secretario.

ad junta una copia

registro; se extendo-

jemplar al interesado,

2

cxpediente

T

H

los archivos de la -

respectivo

las suliciten.

egistru irdn impresos

Ademds, evsta -

coertificada de la

Los certificaciunes del registrou pri

en papel simplc

cctu leg ---

y 5k

la gue gue-

s, tumbién en tim--

interesaduo. Furmu.:

Los

en el el cun

regversa

21 y 36 de la Ley del



Ramo .

No obstonte haberle ccnsultade como mejor nos fue po-
sible, nu lugramus obtoncr una justificacidn para gue se --
extienda cubligotoriamente cun el certificadoe de registro, -
certificacidn de la sulicitud de inscripcidn. Pensamus gque =
se trata de un resabio y gue debe de suprimirse pues carece
de utilidad prédctica. En efecto, todes los datus necesarius
para identificur la marca y su prupiedad, estdn comprendi--
dus en el certificadn de registro y lo citads certificacidn
nu viene sino a repetir datos ya consignados en el otro —---
actestado.

Fste artfculo debe reformarse en su nilmero VII y cam-
biar 13 palabra "Coumisionadao" por lo de "Jefe" pues tal es
en lo cctuelidad el nombre del encargadu de la 0Oficina, E1
Ultimc incisu debe refourmarse suprimiendo la frase: "lleva-
rda aodjunts una cupla cuertificada de la sulicitud de regis-
tro."

Art. 1%.- 51 uno morco wstuviere ya inscrita, po-
dréd cualquiera gue se crea per judiciodo solicitar
l2 nulidad de esta inscripcidn., Esta accidn se --
ventilord en juicic wrdinario y prescribird en --

cinco ofius cuntudos desde la fecha de la inscrip-

fLste prucepta permite enmendar, a splicitud de parte,
cualquiera nulidad en gque se¢ hays incurridu al registrar -
una marca. Cun un ejemplu nus explicaremcs me jor. Alfredo -
Dfaz Portille registrd como suya la marca "FLEX" para dis-
tinquir y amparar colchunes y demds artfculos de la clase
4la.; el registrc de la marca se hizo el cinco de abril de

16862, Poustericrmente, an 1966, sin gue haya habido caduci-

Cl

lad, la 0Oficina registra lu mismo marca y para los mismas -
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artfculos a nombre de Hugu Araujo. En esto situacidn el se-

fior Alfredu Dfaz Portillno pucde hacer uso del derecho que -

le cunfiere este artfcule y podrd lograr la nulidad de esta

segundu inscripecidn promiviendo un juicio ordinorio ante lus
tribunales comunes.

Fs necesario abservar que es:c nulidad y cualguier otra
nc puede ser declarada de wficio sino sdlo a sglicitud de -
porte vy dentro de los cince afics conteadus desde la fecha de
la imscripcidn. Se entiende el porqué de esta regulacidn al
pensar lo mal gue haria el legislador al ponerse a declarar
de oficiuv una nulidad para proteger intereses privados.

Otru caso pudria ser el siguiente: Carlos Gdlvez re--
gistrd la morca "Imperial" parce amparar cuadernus, libretas
de pupel, "blocks" de papel aéreu, etc., coumprendidos en la
cluse llla. Al concederse el registru, la 0Oficina registra -
la morca diciendu qQue ampara cuzdernus, libretas y articulos
de 1o clase 1llo., vy de la 112a., puvs segdn ella, lus cua--

durnus y libretas estdn comprendidas en la frasc "papeleria

w
e

¢n general™ de esta dltima clase.

Pusteriormente Flurentfn Arduz se presenta a los tri-
bunules coumunes pidiendu la nulidod del registro por cuantco
la 0ficina se excedid 2l counceder algo que no le habia sido

sulicitaduy,.

Este casu, con wtrus nombre

wn

y marca .se encuentra pen

diente en lous tribunales coumunes y creemus que mal pudria -
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puor le razdn alegada ---

pues dentro de lz misma descripcidn IX, 12 clase 127a. "Ar-

ticulus diversus nu closificndus" da facultades para regis-
trar una marca wungue nNo se encuentre en la clasificacidn, -
fdemds si la uwficina cunsiderd guce las libretas, pur ojem--

plu, nu sun papelerfa en guneral (clsse llla.) sinu articu-
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poracidn del estadu de Illinois, Estados Unidos de América,
del domicilio de la ciudad de Chicago, cuntrg el sefior ---
Abraham Safie, a fim de que se declare nula y se cancele =
la inscripcidn de una marca de fdbrica y ademds se deniegue
la inscripcidm de otra., Tal sentencia en su parte resoluti-
va dice: "Confirmase la sentencia apelada y candémase al --
apelante em las costas de esta Instancia". £1 fallo de las -
Instancia resulvuid: "Decldrase nula la inscripcidn ndmero -
2451 que a folios 500 del Libro dieciocho de Registros de -
Marcas de Fdbrica llevd la Direccidn General de Comercio, -
Industria y Minerfa, en el afio de mil novecientos cincuenta
y cuatro, referente a la marca de fdbrica y de comercio de
nacionalidad salvadorefia que consiste en las palabras "EL -
CUCHE NBDGRO", que sirva para amparar toda clase de mastecas,
grasas y aceites vegetales cumestibles y sus similares, a -
favor del sefior Abraham Safié; y deniégase la imscripcidn -
em el Registro correspondiente, de la marca de Fédbrica "EL
CUCHE NEGRQO", soclicitaeda por el sefior Abraham Safié, el dia
veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y --
cinco, a que se refierenm la certificacidn de fs, 33 y la -
parte fimal del dltimo cogsiderando., Cundénase al demandado
en las coustas procesales de la imstancia. Repdngase egste «-
fulio por el del sello eorrespondiente...

Lefdos los autosy vy,

CONSIDERANDQ:

IIT...De la lectura cuidadosa del texto del recurso,
se llega fdcilmegte a la conclusidén de que, lo Umicamente
reclamado contra el fallo del cuyal se siente agraviado el -
recurrente es la infracciﬁ. por i.terpretaciég errdnea, del
articulc 19 de la Ley de Marcas de Fdbrjca, interpretacidn
errdnea que de existir efectivamente, es causal de casacidn

al tenur de lo prescrito por el Art, 3 ndmero lo. de la Ley
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de la materia. Para una mejor inteligencia de8l caso discu-
tido, es conveniente reproducir el texto de la citada dis-
posicién la cual literalmente dice asi: "Si una marca es--
tuviere ya inscrita podrd cualquiera que se crea perjudica-
do svlicitar la nulidad de esta inscripcidén". Al referirse
a esta disposicidén la Cdmara se expresdé de la manera que -
sigue: "YJT.- El apelante alega que el Art., 19 de la Ley -
de Marcas de Fdbrica indica con toude claridad que es elemen
to bdsicou de la accidn de nulidad la circunstancia de que =
el demandante se crea per judicado, y que por eso mismo es -
légicu gque dicha base. debe.comprobarse o verificarse en el
juicio. La Cédmara no estd de acuerdo con tal razonamiento,
porque el texto del Art. 19 citado no puede exigir compro-
bacién de que el demandante "se crea per judicado", por la
sola y sencilla razdn de que el creerse per judicado es un -
estado subjetivo de imposible cumprobacidn procesal, y la -
ley no puede exigir imposibles. Tampoco podria pretenderse,
ni el apelente lo ha pretendido, que el mencionado Art. 19
ex%ja éue haya perjuicio real, al menos adn gque Se comprue-
.;ﬁé tal perjuicio. En efecta, el texto legal habia dnicamen-
te de creerse per judicado el demandante, estimando sin duda
gue dentro del rigor ldgico de los hechos normales, nadie -
se tomard la moulestia de demandar la nulidad de una inscrip-
cidén si no se siente o cree per judicado por ella, por lo --
gue puede afirmarse que la Unica evidencia posible de que -
el demandante se cree per judicado es el hecho mismo de in--
terpuner la demanda".

A Jjuicio de la Sala la cuestidn que se plantea podria
dividirse en dos partes: la.) La de si para obtener la nu--
lidad de la inscripcidén de una marca se necesita -indispensg

blemente~ cer perjudicadu por ella; 2a.,) Si tal requisito -
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surge necesariamente de la citads disposicidén, o sea del -
Art, 19 de la Ley de Marcas de fébrica.

Examinando el primero de lus aspectos antes enuncia-
dos resulta evidente gue guien pretenda obtener la nulidad
de una inscripcidén deba establecer el interés que le acre-
dite cumu legftimo contradictor. Si tal interés no fuese -
establecido en el juicio correspondiente en la forma legal
la accidén resultarfa manifiestamente inepta. E1l concepto -
legal de accidén cerecerfia de validez si cualquier persona
pudiese demandar y obtener la declaratoria de nulidad, sin
el requisito de comprobar aquella circunstancia de ser in-
teresado, ya que, en tal cascu, la accidn no seria el medio
legal de pedir en juiciao "lo gue se nos debe." Ahora bien,
lo expuestu anteriormente no significa que en el caso de -
autos la Cdmara haya interpretado errdneamente el Art. 19
de la Ley de Marcas de fdbrica, pues la norma juridica con
tenida en é1 nc regqula precisamente el mumento de la deci-
sidén o fallu, gue es cuandy se aprecia si se he estableci-
do en el juicio el interés para demandar la nulidad de la
inscripcidn. €1 citadc artfculo, cuyo textu es clarisimo,
hace referencia al momento en gque, cualguiera persona gue
se suponga per judicada por la inscripcidn, decide demandar
su nulidad. Habla alll la ley de una perscna "gue se crea
per judicada", para concluir en que podrd "solicitar la nu-
lidad de esta inscripcidn®. De todo ello aparece que lo --

que el legislador regula en el articulo citado no es el --

momentu de la sentencia sino el de la demanda, y en tal ---

opurtunidad resulta ldgicu que Unicamente exija al deman---

dante, cumo paodrie exigirlo a cualguier actor, el sentirse
agraviado por la inscripcidn. Asi las cosas planteadas se

puede llegar a la counclusidn de que si bien es cierto gue
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es necesarioc establecer el per juicio que la inscripcidn --
causa al actor para que éste pueda lograr el triunfo de la
accidn, esa necesidad no surge del citado Art. 19. En tales
condiciones y habidéndose expresado al principio de este --
considerandc que la competencia de la Sala estd circunscri-
ta al motivo e infraccidn gue se invocan por el recurrente
en el escritu de interposicidén del recursu, no cabe sino la
declaraturis de improcedencia del presentado por el doctor
Ventura Goumar. Aungue en el caso de autos fuese discutible
el hechu de siI se ha establecidu en el pruceso y en la for-
ma legal el per juicio gue le dé al actonr la calidad de in--
teresado y gue le faculte para reclamar y obtener la nuli-
dad, se puede también afirmar que en lus términos en que -
el impetrante ha hechoel planteamientu ante este Tribunal,
la decisidn de la Sala, Unicamente puede recaer en relacidn
al vicio de interpretacidn que 81 de modo singular ha parti-
cularizedo. Y siendu una recgla de hermenéutica legal obliga
toria para lus Tribunales aquella de gue cuando el sentido
de la ley es claro el intérprete debe atenerse a su texto -
literal, se cuncluye gue, en el casc de autaos, no existe la
interpretacidn errdnea en que se fundamenta el recursu y --
gué, por conslguiente, proucede declararlo sin lugar coun las
condenaciones legales del caso.

POR TANTO: de acuerdo cun lo expuesto y lus Arts. --
421, 422, 427 y 428 Pr. y 23 de la Ley de Casacidn, a nom-
bre de la RepiUblice de El Salvadour, DIJERON: decldérase que
no ha lugar a casar la sentencia de que se viene haciendou -
mérito; condénase al recurrente dun ABRAHAM SAFIE en los --
dafus y per juicios a que hubiere lugar y al doctor RUBEN -
VENTURA GOMAR, quién firmd comu abogadu el escrito de inter

posicidén en las coustas ocasiunadas por el recursc. VYuelvan
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los autos al Tribunal de ourigen con certificacidn de es;a
, .
sentencia para los fines de ley." (1).
Art. 20.-FEl1 derecho de prelacidén para la prople-
dad de una marca se acordard segdn el uso que de
ella se haya hecho y si no por el dfa y hora en
que se ha presentado la solicitud a la 0Oficina.

£1 primer usuario de la marca sin registro no es pro-
pietaric de ella; ya vimos que para serlu se necesitan va--
rios requisitous, por lo tanto no tiene accidn civil ni cri-
minal para proteger el usu de ella, pero no estd privado -
de toudo derechu. Por el primer uso, adn sin registro, se -
adquiere un derechu frente al Estadu -por medio de la Ofi-
cina- que autoriza para exigir de ésta, mediante el cumpli-
miento de los requisitos pertinentes, la councesidn preferen-
te del registrao, en el casu de gue la marca adn no haya si-
do registrada a numbre de nadie.

Podemos ver en este articulo dos situaciones diferen-
tes:

Prim:ra.- Puede ccurrir que dos personas se presenten
el mismo dia sculicitando el registro de una marca idéntica
para los mismos productos. En ese casu, se accederd a la -
pretensidn del gue primero presentd su solicitud, de con--
formidad a la hora y fecha que aparezca en la razdn de pre-
sentodu puzsta por el secretario y se declarard sin luger -
la sequnda solicitud.

Segunda.- Si de los das o mds solicitentes, uno de -
ellos prueba, por cualguiera de los medios permitidos por
la ley, que ha estado usando la marca, aungue sea el Ulti-
moc en haober presentado su sulicitud, se accederd a su petl
cidn y se declardrdn sin lugzr las atras.

Y en el casc de dos peticiunmarios gue hayan estada -

(1) REVISTA JUDICIAL.-Taomu LXIII.-Nos. del 1 al 12.-Enero 2
Dic. de 1958.- pdg. 476 y sig.-



usando la marca? Creemos que debe darse prjioridad al que -
la haya usado méds tiempo y en forma continuada y mds com--
pleta. Basamos nuestra opinidénm en la frase "segln el uso -
que de ella se haya hecho" que traducimos como: segim el -
tiempo y la forma continuadae y mds o menos caompleta en que
se haya usadu.,

Creemos que el legislador tuvo en mente razones de -
justicia y equidad al dictasr esta disposicidén pues seria -
injusto y contrario a la equidad proteger a alguie‘ que --
adn no téene ninguma o sdlo una poca imversidm em la propa
ganda de una marca, en magquinaria, en instalaciones, etc.,
y dejar desamparado a unou que ya ma realizado esfuerzos.

Art. 2l1.- La inscripcide de uma marca sdlo tieme -
valur por veinte afivs; terminadu este plazo cadu-
card si uportunamente mo obtuviere su renovacidn,
Cada renovacidm durard veinte afios.

Toda inscripcidn puede renovarse antes de que ca-
duque y después de gue haya pagado las derechos -
prescritos por la ley. Presentado el correspoadien
te recibo a la 0Oficina de Patentes, se anotard es
el registro la renocvacidn de la marca y se dard -
al interesadu un certificado de renovacide como -
el de que trata el Art.l8, sin otro trémite.

fsta disposicidn estd en estrecha relacidés con el --
articulo %36. £n efecto, esta dltima murma establece clara-
mente dos clases de impuestus: los primeros que son los --
derechus de registru y los de renovacién que sums por la --
misma cantidad, y los sequndus, son us impuesto anual que
debe pagarse mientras dure el registro,

Conforme esta disposicidm que comemtamos, el regis--
tro de una marca sdélo tiene valor por veinte afivs, si a0 -

se vuelven a pagar nuevous derechus que en este casu se lle-
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man de renovacidn; esto sin perjuiciu de tenerse que pagar
el impuestu anual referidu, que debe hacerse efectivo por
gquinguenics adelantadus.

Si nu se pagan los dercchus de renovacidn o el im--
puestu anual, el registru de la marca caduca. Tenemos en-
tu&ces dos furmus de caducidad y creemos conveniente por
razunes tdécnicas, que tales situaciones deben estar coum-
prendidas en una scla dispusicidin y pur esu proponemus --
su refurma tal cumo se indica posteriormente.

La caducidad de la marca es declarada de oficius --
Para tal efectu, la 0Oficina revisa periddicamente sus li-
bros y declara caducadus los registros que deban serlo.

Se ha legisladu en esta furma pour varias razongs:

a) Si alguien ya no tiene interés en una marca regis
trada la deja caducar y entoances da oportunidad a que otro
pueda registrarla para si.

b) Se evita un gravamen excesivuy para el productor,
industrial ¢ comerciante, pues se le dan facilidades de -
pagu, por decirle asf, al permitirle cancelaciones periddi
cas coda cincu y veinte afins, segldn lo apuntado.

c) El fisco se asequra un ingresou mds 0 Menos perma-
nente que permite un mejour cdlculu de sus ingresos.

En la refourma que se propone se incluyen otras formas
de caducidad que la ley actualmente no contempla y que sun
sin lugar a dudas un vaclou que debe ser superado.

Art: 21.- La inscripcidén de una marca caducard:

I. Por haber transcurrido veinte afios después
de la cuncesidn del registro sin gue haya
sido renuvada. Cada renovacidn durard tam-
bién veinte afius.

II. Por falta de pugu de alguna de las cuotas

gquinguenales a que se refiere el Art. 36 de
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esta ley.
IIT. Por extincidn de la persona juridica a -
]
quién currespunde la marca.

IV. Por muerte de la persuna natural propleta-
ria de lo marca, si nou hubiere sustitucidn
legal.

V. Pour voluntad del interosado manifestada -
pur escrito a la 0ficina respectiva.

VI. Pur falta de uso de la misma durante cinco

affies consecutivos o mds, a menus de praobar

se fu.rza mayor.

En los cusus de los ndmero I, II, III, IV y VU, la -

caducidad se declarard de oficio; en el casy del --

ndmera YI deberd hacerse a sulicitud de parte inte-

resada,

previa resolucidn de los tribunales comunes

dictada en juicic nrdinariu.

Pagadus los derechos de renovacidn y de los guingue

nius se presentan lus recibos a la (Oficina y esta lus ---

agrega al expediente; huce la anutacidn de "renovada™ en

el Libru de Registrus y extiende una nueva certificacidn

comu la gue indica el artfculo 18, cun una indicacidn de

gue se trata de una renuvacidn.

Art.22.

- La O0ficina de Putentes cunservard en -

sus archivus las marcas de fdbrica depositadas,

Juntu con lus expedientes respectivus y los du-

plicadus de lus certificados de Registro.

A los

expedientes se agregardn los recibos de lus im-

puestus o derechus y las solicitudes de Regis--

tro de traspasu y renouvaciones y copias dc los

ducumentos en guce cunsten los traspasos.

Se llevardn libros de Registro de Marcas de Fd-

brica, Librus de JTraspasos de Marcas de Fdbrica
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y un Libro de Entradas de Solicitudes de Regls-
tro y lus demds libros gue fueren Nnecesarios. -
También se llevard un Indice nlfabdético de Re--
gistru de MNarcas, siuuiénduée gl orden de los -
nombres de los prupietarius y otro Indice alfa-
béticu siguiendou el dee: de lus articulos a --
gue las marcas se¢ refieran.
Las inscripciunes se hardn una & continuacidn -
de otra sin dejar méds especio entre ellas que -
un rengldn y siguiénduse el curden gue currespon
da a la fecha y hora del decreto que urdene el
Registru. En el mismu orden se numerardn lous --
PTUCESOS .,

Cuandu la ley habla de que la Oficina counservard en
sus archivus las marcas de fdédbrica depositadas, se estd -
refiriende @ los faecsimiles que indica el Nu. II del ar--
tfcule 13; en la prdctica, tales facsimiles sun engrapadus
@ la cardtula de las diligencias, Creemus gque esta primera
parte nu estd redactada cun la debida precisidn y debe re-
furmarse. Asimismu se debe refourmar esa parte suprimiendo
"y los duplicadous de lus certificadus de registro" para -
que esté acurde coun la reforma propuesta en el Art. 18 1in-
cisu Ultimu,.

El dltimo incisou debe refourmarse en el sentidu de -
que se debe dar amplitud para que, al ser pusible, la 0fi-
cina se mudernice hacicndos uso del sistema de tar jetas --
perfuradas,.

Proponemous para este artfculo esta redaccidn o alqu-
na semejante:

Art. 22.- La QOficina de Patentes, Marcas de Fdbri-
ca y de Prupiedad Literaria counservard en sus ar-

chivos lus pacsimiles depusitados juntu cun los -
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expedientes respectivos.- A los expediente
se agregardn...

£1 sequndo incisu queda tal caomu estd ac-

tualmente.

Las inscripciunes de las marcas contendrdn
lo mismu que el certificado a que alude el
Art. 18, coun excepcidn de lo gue no fuere

pertinente. Se hardén una a continuacidn -

de otra, sin dejar mds espacio entre ellas
que un rengldn y siguiénduse el orden gue

correspanda a la fecha y hora del decreto

que curdenv el registru. £n el mismo ordon

se numerardn los procesos,

Si la Qficina lu creyere conveniente, tam-
bi&n pudrdn hacerse las inscripciones en -
ficherus, cuyas fichas cuntendrdn lous dato
antes indicados.

Art. 23.- De las resuluciunes de la (Oficin
de Patentes en gque se admita o rechace una
solicitud de registro, o una ouposicidn, se
vrdene o denliegue un registro o unma certi-
ficacidn, se mande legitimar la personeria
y en general de toudas las rescvlucionus que
causen o puedan causar dafiu irreparable, -
se2 concede apelacidn para ante el Ministe-
riv de Foumento.

£l término para apelar serd de diez dias.

Admitida la apelacidn se emplazard a las -
partes para que cvcurran dentro de tercero

dia a usar de su derecha ante el Superior,
Cumparezcan o no, el Ministerio concederd

veinte dfas para que las partes presenten

S

S

a



-78-

sus alegatos y pruebas, y vencido este tér-
minu resclverd aunque las partes no hayan -
cuomparecidou ni alegadu. En esta instancia -
se hardn las noutificaciones por edictous --
cuandu las partes no se apersonen en ella
o no hubieren sefialadu casa en esta ciudad
para el efectc., Contra la resolucidn del -
Ministeric nu habrd otru recurso.
£sta dispusicidn concede el derechn de apelar cuandd
el sulicitante, el opositur o un tercero interesado en el
asuntu se sienten agraviados por la rescolucidn pronuncia-
da pour la 0Oficina. No habiendu dicho la ley nada al res--
pectu, nos preguntamos: Es posible interponer un recurso
de hecho cuandu la 0Oficina se nigga a admitir el recurso
de apelacidn? Creemus gque actualmente nu es pusible y que
ello debe ser ubjeto de reforma pues no hay razdn para -
omitir este recurso ya que por malicia, ignorancia o sim-
ples razunes de interpretacidn —resalucicnes gue causen
0 puedan causar dafo irreparable— la 0Oficina podrfa ne-
gar indebidamente la admisidn de un recurso de apelacidn
y lesiunar derechos sin dar suficiente uportunidad de dis-
cusidn.
£l término para apelar debe de redurcirse a tres --
dfas para armonizar esta Ley coun el restn de la legisla--
cidn patria. Se comprende que este términu se sefialara --
tan extenso en 1921, cuindou trasladarse a la capital para
presentar un recursu, e¢ra cosa de cinco o seis dfas, pero
nu en la actualidad en gue, como es evidente, los medios
de transporte, y coumunicacidn han superadn esa etapa.
La tramitacidn del recurso es "sul generis'" ya gue -
se aparta de lus principious que rigen la apelacidn en el -

Céddigu de Proucedimientos Civiles y ello es asi porque la -
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naturaleza del derechu que se pretende proteger asl lo exi-
ge.

Y si la parte vencida no estd de acuerdo con la reso-
lucidn del Ministeriu, puede presentar Recurso de Amparo?
Creemos que segldn lo preceptuado en los artfculos 12 y 13
de la Ley de Procedimientus Constitucionales, si puede, -
siempre y cuandu la resclucidn implique la violacidn de =
una garantfa constituciounal.

Debe refourmarse este articulou recourdandu gque el nom-
bre de la (Oficina es (Oficina de Patentes, Marcas de Fdbri-
ca y de Prupiledad |iteraria, limitando el término para --
apelar a tres dias cuntadous desde el siquiente al de leo -
notificacidn respectiva y teniendo presente gue el recursu
se interpone para ante el Ministru de Justicia (D.L. pu--
blicado en el D.0. Nu.241, tomo 177 de 20 de dicitembre de
1957),

Ademds, crecmos conveniente agregarle un incisu més
G menus en esta furmas

Negada la apelacidn por la 0Oficina debiendo haberse

concedido podrd el apelante interponer recurso de -

hecho ante el [Ministro de Justicia, debiendo trami-
tarse dicho recurso en la forma establecida en el -
capftulo IV, del Tftulo I del Cddigo de Procedimien

tos Civiles.

CAPITULD III
bPe los noumbres, enscfias, etc.
Art.24.-tE1 numbre del comerciante o productor,
el de la razdn sucial, el de las sociedades -
andnimas, &l de la muestra o la designacidn -
de una casa o establecimiento gue negocle en
articulos o productos determinadus, ¢l de un

periddico, oficina o agencia, Constituyen una
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prupiedad para los efcectus de esta ley.

Las disposiciunes de éste caplftulo tratan de dar -
regulacidn a vtra parte del patrimonio de la empresa co-
mo lo soun los nombres, ensefas, etc.

La razdn social dice el articulo 177 de nuestro Cd-
digo de Coumercioc es "la fdrmula enunciativa de laos nombres
de todos los swcios o de algunao dé ellos, con agregacidn -
de estas palabras: y "cumpafif{a", estu rige para las cum--
pafifas colectivas. Las Andnimas furman su denominacidn, -
segln la doctrinea, agreqgdndole al numbre adoptado las pa-
labras: "Sociedad Andnima®™ o las iniciales "S.A."

La muestra se refiere al simbulo escogido para iden-
tificar uns cosa comercialy y la designacidn, las palabras
gue para ese mismo fin se empleen., Ejemplo: Almacén La =~--
Campana; serd muestra lz figura de una campana gue sSe use -
jJunto a las palabras mencionadas. La ley da la proteccidn
comprendide en este articulo porque todus esos nombres se
traducen o pueden traducir en un momento dado, en una rea-
lidad ecoundmica al ser la forma o medio de dirigirse o --
atraer a la masa andnima de la clicntela.

Cuonfourme las doctrinas mudernas el nombre de mucstra
se aplica a la furma y color dados a lus artfculos o pro--
ductus, seqgun lo indicamos anteriacrmente.

£Es criticable esta disposicidn en la redaccidn em--
pleada, al tomar como diferentes la razdn social de las -
suvciedades y el nombre de las sociedades andnimas,., Deberfa
decirse: "las razones y denominaciones sociales".

Art. 25.- £l gue quiera ejercer una industria,
comercio ¢ ramo ya explotadu por otra persana,
con el mismu noumbre, o con la misma designacidn
convenciunal, adoptard una modificacidn gue ha-

ga que ese numbre v esa designacidn sea visible
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mente distinta de la que

usare la casa o esta-

blecimiento preexistente.

Esta dispousicidn, en
recho
establecimiento coumercial o

Scmous de

upinidn de gue

tado cumo debiera; es necesario

furma imperativa as{:

vtras palabras,

zste

cunfiere cl de-

al usou exclusive de un nombre que distingui®»d a un -

industrial.

artficuly no estd redac-

enunciar su contenido en -

Art. 25.-Nu podrén registrarse cumo numbmes cu-

mercliales:

I. Los usados pour persuvnas individuales o co-

lectivas en una industria,

ya exploctado.
IT.

una marca ya
empresa pretende
ductas quu
Lus que
didos

artfculo 3o0. de

registrada,

en cualgulera de

cuomereiao o ramo

Las denuminaciunes que no se distingan de

si la persuna o©

explutar los mismos Tu-
P p

ampara la marca registrada.

en alguna fourma quedaren compren-

los numerales del

Este principio

esta ley.

Art. 26.- Si el perjudicado por

numbre nu reclamire en el
desde el dfa en que se emp.zd a

mente por atro, perderd su

clamu. Esta accidn se ventilaréd

dinario.

se basa en la eguidad.

accldn a

el usu de¢ un -

término de un afdo --

usar notoria-
todo re--

£n juliclo ar-

En efecto, si

una firma comercial estd usando

a su vez, también usa el numbre

reclamo de é€sta durante un afug,

pezd a usar el nomore pur parte

rfa injustu sanciunarla prohibiédndole su uso

urr numbre comercial y otra
de la primera sin ningdn

desde el dlIa en que se em-

de esta segqunda firma, se-

cuandou ya hay



-82-

una clientela establecide y posiblemente, una inversidn
efectuada, Ademds, si la primera usuaria no hizo su re-
clamu en el términu de ley es porgque considera gue el -
Uusu gue de ose nombre comercial haga uvtro no le per judi-
ca.

Es de suponer que ©n el juicio ordinaric el primer
usuario pedird se cundené al demandado a no seguir usan-
du el numbre cumercial y ademds a la indemnizacidn de da-
Aus y per juicias.

Art.27.-E£1 decrecho al usu exclusivo de un -
nombre como propiedad, se extinguird coun la
casa de coumerciou gue lo lleve o con la explo
tacidn del ramu a que estuviere destinado.

En estea disposicidn, al igual que la marca en el -
articulo 21, se estd tratandu de que el nombre comercial,
cuande ya nou sea objeto de uso de nadie, se convierta por
decirlo asf en "res nulius" y puecda ser usado exclusiva--
mente por otra empresa o perscna.

Una casa de cumercio puede extinguirse puor quiebra
y por liquidacidn de la misma.

Art. 28.- No es necesaric el registro del nom-
bre para ejercer los derechos acordados por -
esta ley.

Vemus claramente que para tener la propiedad de un
nombre comercial no es necesario el registro del mismu ©
lo que es lo mismo, la propiedad s< adquiesrc por el sim-
ple usu del noumbre, sujeto @ una restriccidn que no esté
sivendo usado por otro, como lo dice el artfculo 25, aun-
que comu ya se vidg, esta restriccidn es limitada pues se
necesita de la uposicidn del primer usuario por medio de
un Jjuiciu ordinario, para que nou pueda adquirirse la pro-

piedad del nombre.
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Los derechos acourdados por esta ley son:

2) Exclusividad de la proupiedad y del uso,

b) Derecho de cesidn, traspaso o concesiones sobre

el uso.

c) Derecho de oposicidn,

d) Derecho de nulidad.

De tudus estos derechos solamente el dltimo nu se -
aplica a la propiedod de los numbres, ensefias, etc., debi-
do a la falta de registro,

Creemus que este caplftulou debe ser totalmente refor-
maduy pues nu estd acurde con el resto de la ley ni tampoco
cun la realidad juridico mercantil que vivimos.

Los mismos argumcntos que apoyan la proteccidn juri-
dica de las marcas scn los que sirven para proteger lous -
nombres, razones scciales, designaciounes de cesas, etc. -
Siendu ello usi porqué nu exigir un registro al igual gue
el de las marcas?

Al bacerse una total reforma del capitulo en referen-
ciz debe tenerse en cuenta que es necesario establecer el
registro para gue exista plenamente este derecho de propic
dad y de gue las oposiciones al reqgistro, los plazus de -
tramitacidn y las nulidades deben reglamentarse en la mis-

ma fourma establecidae para las marcas.

CAPITULO 1V
De las falsificaciunes
Art.29.- Hay falsificacidn de una marca de fé&-
brica, comerciov o agricultura, en los casos --
siguientes:
I. Cuandu se imita la marca wriginal en mer
caderfas o productus cumprendidos en la

misma clase que aqguella.
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II. Cuandu se venda u ofrezca a la venta mer-
caderias que lleven marcas imitadas.

III. Cuando sc venda, cumpre u ofrezca en ven-
ta marcas 1mitadas.

IV. Cuando se venda, ofrezca en venta o com-
pre marcas originales sin el counsentimien
to escritu del duenoc.

V. Cuando se use marcas que contengan indica
ciunes falsas acerca de la naturaleza, --
cantidad, calidad, urigen de las mercade-
rfas o pruductos o se aseqgure falsamente
que han sido premiadus con titulos, me--
dallas, dipluomas u wutras distincicnes en
exposiciunes o de otra manera.

VI. Cuandu sin imitar la marca, se arrangue o
separe de unus artlculos para aplicarla a
utros.

VII. Cuando una persunz pusiere su nombre, el
de su establecimiento o cualguier palabra
0 signou sobre uma marca original,

VITII. Cuando se rellene con productos espldreas,
envases con marca ajena, 0 se rellene con
pruductus gque nu correspondan al leglitimo
enunciado en la marca que lleve el envase;

0 su mezcle pruductuws Lfuglitimos que con--

tengan mareas originales cun otros extra-

rnos o expldreos; y cuandoe se guarde o ven-
da estous prouductos.,

Estu dltimu se presume si se encontrase en

Liendas, almacenes u bodegas.

En el ndmero I de esta dispusicidn, para gue se ti-
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pifique la counducta delictiva sc necesita:

a) Que se imite la marca original, en vifietas, por
ejemplo;

b) Que se adhieran o impriman a las mercaderias vy,

c) Que las mercaderias sean de las que ampara la -

marca registrada.

El ndmero 11 exige, ademds de los elementous antes -
citados, gue se venda o se ofrezca en venta las mercade--
ri{ss gque llevan la marca imiteda.

Fn el ndmerc 1II se prevee la venta, compra u ofre-
cimiento en venta de marcas imitadas, o sea, de vifietas,
con la mercea imitada, planchas de impresidn, etc.

Para que se tipifique la conducta prevista en el -~
ndmero cuarto se necesita: a) Que se wofrezca en venta, se
venda o se cumpre, marcas originales y b) que se haga esu
sin el permisu escritu del duefiu.

Las marcas a gue se refiere édste ndmero sun las vi-
fletas o medious de impresidn como planchas por ejemplo.

Puede ovcurrir gue la counducta aqui prevista counsti-
tuya ademds, otro delito; 2l de rubu o hurto, si las vi--
fetas o planchas han sido tomadas sin el counsentimiento -
de su legitimo prupietario.

£l ndmerou V ha recogido lo gque en doctrina se cono-
ce cumo falsas indicaciones de procedencia, de crédito vy
de reputacidn industriasl. Se counsidera gue las indicaciu-
nes falsas a que se alude en este ndmero hieren la fé --
pdblica y por lou tanto se castiga tal abuso,

Al arrancar la marca de unus artfculos para aplicar-
la a otros, conducta tipificada coun el ndmera VI, ademds
de lesionar la cunfilianza que la clientela tiene una marca,

se estd lesionandu el derecho de uso del legitimo propie-
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tario de ella., Lo mismo ocurre en el numeral VII.

£l ndmero VIII no requiere ninguna explicacidn.

Nuestra legislacidn contempla el casu de la falsifi-
cacidn de marcas e¢n el articulo 209 del Cédigo Penal e im-
pune 4n afiv de prisidén mayor y multa de trescientous colo-
nes. £n el artfculo siguiente o sea el 210 castiga con --
seis meses de prisidn menur y multa de veinticinco colones
al que expendiere objetos de comercio sustituyendo en ---
ellus la marca o nombre del fabricante verdadero por la -
marca o numbre de utro fabricante.

Mds adelante, en el Titulu correspondiente a2 los de-
litus contra la prepiedad, en la seccidn 2a., al tratar -
las estafas y otros engefius el articulo 493 Pn., pena con
una multa equivalente al triple del perjuicio que hubiere
irrugadu, sin que pueda exceder de guinientos colones, al
gue cametiere alguno defraudacidn de la propiedad litera-
ria o i1ndustrial.,

Expuestu lo anterior nos prequntamos: Caben todas -
las counductas enumeradas en este Art. 29 en los articulus
208, 210 y 493 del Cddigu Penal? Evidentemente, no.

Es necesario establec:r gue conductas de las indica-
das .n el artlculu 29 pueden tenerse como falsedades y --
cuales cumo delitos de estafa y atrus engafius.

"Para la existencia de la falsedad en general, han
de concurrir los siguientes elementos: lu.-Sustitucidn de
lo verdadero pur lo gue no lo es, pero lo imita en grado
de inducir a error. Tal sustitucidén puede tener lugar --
crecando un ubjetu (moneda, documdnte) o ejecutando un ac-
tu con apariencias legftimas a toudo lo cual se denumina -
imitacidn; ¢ puede realizarse alterando una cosa o acto -
verdadero cun algu falsu sin gue pierdan las apariencias

de verdad y a estu se llama alteracidn. 2o0.-0Que la cousa -
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0 acto falsificedo tenga capacidad pare producir un efec-
to jurfidicu, nou es menester la lesidn de intereses, basta
la pousibilidad de tal lesidn. 30.-Voluntad criminal.” (1).

"a) La falsificacidn de sellus, marcas, billetes o
contrasefias que usen las empresas o establecimientos in-
dustriales o de coumercio (Art. 280)".

"Sujeto de este delito puede ser cualguiera. Para su
gxlstencia es preciscg":

"lo.- Que sobre los productos o mercaderias se imiten
o reproduzcan los sellos, marcas, billetes o contrasefias --
mencionados. £l texto sdlo se refiere a los debidamente irg
crituos en el Registro de la Propiedad Industrial. No es me-
nester, segln la jurisprudencia sentada, una abanluta 1depn
tidad entre la marca legltima y la falsificada, pero su pa-
recido debe ser tal gue las diferencias entre ambas no pue-
dan ser conocidas mds gue por técnicus y no por el publicao.
Si la semejanza es menor perc la imitacidn de la marca legl
tima pudiere dar lugar a error, existird, segdn la ductri-
na del T.S5., el delito de defraudacidn de la propiedad --
industrial, penadu en el Art, 533 del Cddigo Penal. Cuando
las diferencias sean tan notables gue nu puedan inducir a
error, no existe este delito. Para su existencia basta la
mera falsificacidn adn cuando no se cause perjuicio." (1).

Creemus que para garantizar me jur la propiedad de -
una marca, de un nombre o la prupiedad industrial u coumer-
cial en general, deberla reformarse el Cddigou Penal en el
sentido siguiente: el artlIculo 209 debe hacer referencia -
al presente articulu 29 por medio de un seyundo inciso més
0 menos asi:

Hay falsificacidn de marcas de fdbrica de comercio

o de agricultura en los tres primeros ndmeros del -

Art. 29 de la Ley de Marcas de Fébrica.

(IY. CUELLO CALON, EUGENIO. Derecho Penal. Tomo II. (Parte
Especial). Undécima edicidn. Pég. 178. ’
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Después del No.3o, del Art, 493 debe intercalarse un
incisou que diga:

"SGon casos de defraudacidn de la propiedad indus-
trial lous comprendidos en los ndmeros IV, V, VI,
VII, y VIII del articulo 29 de la Ley de Marcas
de Fé&brica".

Ademds creemos conveniente modificar la pena en este
articulo 493 puniendo coumo limite una multa de cinco mil -
colunes pues el dafio ecundmico gue se puede causar por el
usu fraudulento de una marca puede exceder en muchas oca-
siones de los guinientos colones —limite de nuestra ley—
e incluso de los cinco mil. Ademds debe de castigarse con
pena privativa de la libertad,

Art.30.- La Oficina de Patuntes remitird de -
uoficio a cada una de las Aduanas un facsimil

de cada marca registrada o rencvada con una -
razdn Qgue expresc:

I. £1 nombre, prafesidn y domiciliou del pro-
pietario.

II. La nacionalidad de la marca.

{IT, La enumeracidn de los articulos a gue se
destina.

IV. La fecha del Registru o renuvacidn, su nid-
meru y el del libro y folios en que se ha
hecho.

V. La fccha en gque caduca el registro. Al -
cuducar un registro de marca, la 0Oficina
dard aviso de ellos a las mismas Aduanas:

La Oficina da cumplimientu a esta disposicidn remi-
tiendu una copia del certificadc a gue se refiere el Art.

l8§.



-89-

El oubjeto de enviar el certificado a las Aduanacs es
evitar la introduccidn dc mercaderfas cun méfcus imitadas.
Se puede criticar este articulu por su errdnea cuns-
truccidin gramatical, pues ©n el numeroc V, ¢l primer puntd
y seguidc debe de ser punto y aparte ya que el avisu de -
caducidad de un registro por falta de renuvacidn o de pa-
go de los guinguenios, nu es elementu del contenidn del -
oficiuv gque sc¢ ordena en el presente articulo.
Art. 31.- Cuando se trate deg introducir merca-
derfas con marcas imitadas, el Admiristrador de
Aduana las poundrd a dispusicidn de los Tribuna-
les courrespundientes.

No sdlu las mercaderfas deberdn ser remitidas sino -
también aquellos que trataron de introducirlas ya quc su
cuonducta fraudulenta estd penada por la ley. Debe refor-
marse el contenida del artficulo incluyendu a los infractu-
res.

Art. 32.- Se presume que un artfculu lleva mar-
ca imitada, sl es impurtado de un pafs distinco
del fijado en la solicitud, segun el Art. 12.

El cuntenido de esta dispusicidn debe incluirse en -
la enumeracidn del articulo 29 por razones técnicas.

Art. 33.- Se ducumiscrd toda mdquina o instru-
mento destinade a imitar marca.

Esta disposicidn estd incompleta y debe de reformarse
agregando: "y se remitird a los tribunales respectivos" ya

que ello cunstituye prueba,

CAPITULO

De la clasificacidn de lus Articulos
Art.34.- Para los efectus de esta ley, lus ar--

ticulus a que se aplicardn las marcas quedan -
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clasificadus de la manera siguiente:

DESCRIPCION I

Materias primeras no elaboradas.

Productos Agricolas
Clase la., Productos de la agricultura y horti-
cultura, como granus féculas, algodones y ----
otras fibras en brutce, flores, semillas y plan
tas.
Clase 2a. Maderas de construccidn en bruto o -
tablazdn u otras piezas, acepilladas, machicm-
bradaes, etc., maderas combustibles, carbdn de
madera, alcournoques, cortezas, rafces, etc.
Clase 3a. Alguitranes lfquidos u sdlidous, resi-
nas, breas, pez, gomas, de toda clase y caucho
en bruto.
Clase 4a. Animales vivous o disecados.
Clase ba. Pieles, pelus, crines, lanas, plumes
al estadc bruto.
Clase ba. Carey, marfil, nécar, cural, ballena,
astas, huesus, etc., en bruto o desbastadous.
Clase 7a. Minerales, tierras, piedras sin tallar,

carbones minerales, coques, briquetas, etc.

DESCRIPCION II
Materias elaburados y a medioc elaborar
Clase Ba. Materiales en masas, lingotes, barres,
hojas, planchas, hilus y residuos.
Clase 8a. Aceites, grasas y es~nclas no comes-
tibles; petrdleuvus.
Clase 1lfla. Cuerus y pieles prcparadas.
Clase lla. Cauchou y sus andlougus en masas, ho-

jas, hilus, cafius y tubus.



Clase l2a. Substancias y prouductos guimicos pa-
ra la industria, la fotografifa, para curtir, --
etc., no comprendidus en otras clases,.

Clase 13a. Explaosivos, pdlvaoras, cohetes, me--
chas, enciende fuequs, fuegos artificiales, --
etc.

Clase l4a. Substancias y productos gquimicos pa-
ra la agricultura y horticultura; abonos artifi-
ciales y naturales, etc.

Clasd 15a. Pinturas y prepatados.

Clase lba. Materiales no comprendidos en otras

clases,

DESCRIPCION III

Herramientas, maquinarias, transportes
Clase 1l7a. Herramientas, mdguinas y Utiles de
manu, inclusive los cortantes, no comprendidos
gn otras clases; muelas,
Clase 1l8a. Mdquinas de coser, sus compunentes
y dtiles.
Clase 19a. Mdquinas agricoulas ¢ instrumentos de
cultivos y sus coumpounentes.
Clase 20a. Mdquinas de vapor y sus compunentes,
menos lucomuturas y demds articulos coumprendi-
dus en utras clases.
Clase 2la. Caldererfas, tubus, touneles y reci-
plentes metdlicus y de madera.
Clase 22a. Maguinarias eléctricas, sus compo-
nentes y accesurics, no comprendidus en otras
clases.
Clase 23a. Reloujerla o cronometria.
Clase 24a. Embarcaciones, sus partes y accesu-

rius, cunstrucciones navales y accesarios, na
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cemprendidos en otras clases.

Clase 25as; Material de ferrccarril, fijo y ro-
dante, locomotouras, rieles, aparatus, etc.

Clase 26a. Cerroceria, automdviles, velocipedos,
motocicletas, vehiIculos no comprendidos en otras
clases, sus cumpunentes y accesurios.

Clase 27a. Aervstatos, aeroplanos y demds vehicuy
lus aéreos, sus aparatns, (tiles y demds acceso-
rius.

Clase 28a. Talabarterfa sillas de montar,arneses,
guarniciones, ldtigos, arreos de caballos, etc.
Clase 29a, Cucrdas, cabus, pivlines de pelos vy
fibras de tcda clase, cables metédlicos.

Clase 30a. Armas de fuegou, de guerra y de caza,
sus municiunes nou comprendidas en la clase 13a.
Clase 3la. Mdguinas y aparatus diversns no com-

prendidns en ontras clases.

DESCRIPCION TV

Construccidn
Clase 32a. Cales, yesu, cemento, asbestos, cter-
nitas, asfaltu, ladrillos o baldousas, papel y -
cartdn alquitranadue, cartdn piedro, azulejos, =
cafics, mdrmoles, piedras, pizarras, articulas -
de cerdmica y otros materiales trabajados o --
talladus para construccidn y el decoradc arqui-
tectdnicu.
Clase 33a. Articulus de carpinteria nu coumpren-
didus en otras cleses.
Clase 34a. Piezas metdlicas para construcciones
y urnamentacidn.
Clase 35a. Quincallerfa, herrajes, cerrajeria,

ferreterfa, clavos, turnillus, bulones, cadenas
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y en general, artfculus de metal para construc-
ciunes no coumprendidas en vtras clases.
Clase 36a. Papel, telas, betunes, cremas y ----
otras sustancias para pulir.
Clase 37a. Pinturas en general, barnices y acce-
surivs, ceras, lacres, coclas, lacas, etc.
Clase 38a. Papeles pintados y suceddneos para -
tapicerfia.
Clase 39a. Caloriferos, estufas, aparatos de --
ventilacidn, desinfeccidn, etc., escusadus, ba-
fnrs, lavamanus, ascensores, etc.

DESCRIPCIGN
Mubiliariov y articulos de menaje
Clase 40a. Ebanisterfa, muebles, marcos, vari--
llas de madera, de hierro, u utra materia, sus
partes y accesorious,
Clase 41. Colchunerfa, cojines, almobhadas, plu-
mas, plumdn, lanas, crines y demds articulos --
preparados para colchonerfa.
Clase 42. Baterias de cucine, de hierra, acero y
ttru metal.
Clase 43. Aparatos para bafivs y duchas, nu com-
prendidns en la cunstruccidn.
Clase 44, Filtros.
Clasc 45. Aguamaniles, pichelus, jaboneras, es-
cupideras, y demds dtiles de uso dumésticu, de
hierro u utrus metales,
Clase 46. Velas, candelas, cerillas, l&mparas,
fdsfuros y demds articulos de alumbradou.
Clase 47, Articulus para calefaccidn y coccidn.

Clase 48. \idrierfa vy cristalerfia, vspejus y -
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lunas.

Clase 49. Purcelanas, luzas, alfarerfa, cerdmi-
ca.

Clase 50. Cuchillerfa, instrumentos cortantes

y trinchantes.

Clase 51. Alfgmhras y esteras en general, telas
para ellas y para pisus, felpudos, limpia pies,
etc.

Clase 52, Escubas y ceplllos de tudas clases,
bruchas, pincales y cestas,

Clase 53. Carpetas, tapestes, cobertores para --
muebles.

Clase 54. Curtinajes y accesarios.

Clase 55. Articulos de mobilario y menaje no com-

prendidcs en otras clases,

DESCRIPCION VI

Hilos, tejidos y vestidos

Clase 56. Hilwus de lona y otros pelos.

Clase 57. Pufivs, telas y tejidus de lana y otros
pelos,

Clase 58. Seda en hilus, seda torcide y seda pa-
ra coser.

Close 59, Tejidos de seda en plezas,

Clase #0. Articulus de seda nou cumprendidos en
las clases anteriures,

Clase 6l1. Hiles de lino, céfiamu, de yute y otras
fibras.
Clase 62, Tejidos de linu, cdfiamou, yute y otras
fibras en piczas.

Clase 63, Hilous de algoddn.

Clase 64, Tejidus de algouddn en piliezas,
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Clase 65. Vestidus confecciunados o a medio confec-
ciuvnar, de tudu género.
Clase 66. Lencerfa, ropa blanca y de uso doméstico.
Clase 67. Sambreros de toda clase, y articulos de -
sumbrererfa y boneteria.
Clase 68. Plumas de adornu, flores artificiales y --
otros adornos para vestidos.
Clase 69. Bordadus, Pasamaneria, galones, guarniclo-
nes, puntillas, encajes, cintas y aplicaciones, etc.
Clase 70. Botunes, abotonaduras, mancuernillas.
Clase 71. Guantes.
Clase 72. Cursés.
Clese 73. Agujas y alfileres no clasificados.
Clase 74, Calzado de toude clase y accesorius.,
Clase 75. Bastones, paragquas, sombrillas.
Clase 76. Bazlijas, badles, necesarius de viaje o --
cdmodas y similares.
Clase 77. Telas impermeables, aceitadas, cauchotadas,
etc. linuleum.

Clase 78. Carpes y Toldas.

DESCRIPCION VII

Artfculos de Fantasia
Clase 78. Orf=ztreria,
Clase 80. Joyerfa verdadera y falsa.
Clase 8l. Per.as y piedras preciosas.
Clase 82, Tafileteria.
Clase 83. Objetos de adurnu de metales precicvsus, -
de aluminio, nfiquel, metal inglés, imitacicnes de -
metales (nu clasificadus).
Clase 84. Abanicos, ubjetos de fantasfa y adornos -

ne clasificadus.
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Clase B85, Perfumeris en general., Utiles para -
perfumeria.
Clase 86. Jabunes de toucador.
Clase 87. Peincs, espounjas, borlas y otrus acce
s.rius y Utiles para tucador.
Clase B88. Navajas y cuchillas para afeitar, asen
tadures y demds Utiles para rasurar.
Clase 89, Tabascns welaberadus, cigarros, clgarri-
lluos, papeles para cigarrillous.
Clase 90, Pipas, boquillas, cigarreras, tabague-
ras y demds Utiles para fumadores.
Clase 91. Juguetes de todas clases, juegus di--
versos, nalipes, etc.
Clase 92. Articulus para deportes y gimnasia --
para caza y para pesce, nu comprendidos en otras
clases.

DESCRIPCION VIII

Alimentacidn

Clase 93. Carnes, pescados, aves, huevos y ani-
males de caza en estadu fresco.
Clase 94, Cunservas alimenticias, saladas o de -
vtra manera.
Clase 95. Legumbres y frutas secas o frescas.
Clase 96. Leche, manteca, mantequillas, cremas,
quesus y demds productous de la leche,
Clase 97. LGrasas, mantecas y aceites cumesti--
bles.
Clase 98. Vinagres, sales, condimentos.
Clase 99. Harinas.
Clase 100, Pastas alimenticias.

Clase 101. Pan, galletas, pastcleria.
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Clase 102, Azdcar, miecles, dulces, jarabes, ja-
leas y confiteria.

Clase 103. Choculate y demds pruductos de cacao,
no clasificadus.

Clase 104. Café, té, yerba mate, achicoria y -
otras sustuncias y productus para infusiones vy
bebidas calientes.

Clase 105. Alcuholes, aguardientes, licures es-
perituusous diwersus,

Clase 106. Vinos, vinaos espumusos, cidras, cel-
vezas, bebidas fermeuntadas en general, excluyen-
do la cerveza de gengibre.

Clase 107. Aguas gaseusas, aguas milinerales en -
generaly; cerveza de gengibre y utras bebidas -
nu clasificadas.

Clase 108, Artfculos cumestibles no clasifica--
dos.

Clase 109, Sustancias alimenticias y productaos

alimenticius para animales.

DESCRIPCION IX

Ensenanza, Ciencias, Artes, Diversos

Clase 110. Librerfa, impresos. . LTI
Clase 111. Papelerfa en general, cartones.
Clase 112, Articulaos y UGtiles de escritorioc: -
tinterus, plumas, portaplumas, ldpices, borra-
dures, secantes, etc,
Clase 113. Tinta para escribir, copiar, sellar
e imprimir.
Clase 114. Articulus de encuadernacidn.
Clase 115. Colores finos para pintura (no clasi-
ficados bajo el ndmeruv 37) y dtiles para pinto-
res.

Clase 116. Objetus de arte y urnamentacidn: pin
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turas, esculturas, grabados fotografias, foto-
grabacus,, litografiss, etc.

Clase 117. Tipus de imprenta, prensas y Utiles
de imprenta.

Clase 11&%. Mdguinas de escribir y sus partes -
y @ccesurios; aparatos parae copilar y sus partes
y accasuriosf

Clase 119. Instrum=ntos cientiIficos dpticus.
Clase 120. Instrumentus y dtiles fotugrdficos.
Clase 121. Instrumentus musicales de toda cla-
se, mdguinas reproductoras de sonidus, sus par
tes y accesvurius, aparatos para tocar instru--
mentus musicales, surdinas, etc.

Clase 122. Instrumdntos y Utiles dedicadus a -
la ensefianza y educacidn; mcedelos, mapas, pla-
nes, mubiliarios, etc.

Clase 123. Instrumentus y aparatos de cirujia,
medicina, ourtoupedia, Farmacia7 gulmica y vete-
rinaria,

Clase 124. Instrumdntos cientificos en general:
Instrumentos para ingenieros, argquitectos, agri
mensures; pesas, medidas, etc.

Clase 125, Productus quimicos y farmacéuticus,
espaciales o noj; drogas, productus veterinarios,
desinfectantes.

Cla

m

e 1267 Objetus y aparatus nou cumprendidos
en otras clases, usadus en le medicina, cirujfa,
farmacia, veterinaria, etc., en relacidn can la
salud del hambre y de los animalesf
Clase 127. Articulos diverus no clasificadns.
Creemus conveniente gue la presente clasificacidn -
e revise a efectou de ponerla al dia. Debe de evitarse en

lu gue sea posible, tener que incluir articulos en el ---
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apartado 127, por falta de clasificacidn. Desde la fecha
en que se redactd la ley, han salido al mercado nuevos -
productos gque es necesario clasificar,

Serfa cunveniente intercalar un artfculo facultando
expresamente @ la 0ficina para resclver, en caso de duda,
en que clase debe ser coumprendido un producto o materia. -
Puodrfa redactarse mds s menus asi:

Art.34 bis.- S1 hubiere duda respecto a la cla-
se en la gue deba ser culucada una materia, —---
pruducto o mercaderfa, serd la Oficina de Paten
tes, Marcas de Fdbrica y de Prupiecad Literaria
guién deberd resolverla. De su resulucidn se -
admitiréd @l recursc gue concede el Art. 23 de (s

ta ley.

CAPITULO VI
Arancel del Registro

Art. 35.- El papel sellado gue se use en las -

diligencias de registru serd de veinte centa--

vus cada foja. Lous certificados dd registro de

Marcas de Fdbrica serdn extendidos en papel --

simple cun un timhre de cinco colounes en la --

primera foja y de diez centcvos en cada foja -

subsiguiente. Las cupias auténticas de lous cer

tificadus de Registro llevardn un timbre de --

dus culounes en la primera fcoja y de diez centa

vus en cada foja subsiguicnte,

Este artfcula ha sido reformado tdcitamente pur
le Ley de Papel Selladu y Timbre, que establece que el --
papel gue se use en las diligencias de registro serd de -

treints centavus cade foja. La redacci

[@N

n de este precepto

puede ser criticada por cuanto en vez de decir "con un -
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timbre de cincu culunes en la primera fouja y de diez cen-
tavos en cada fuja subsiguiente" debid decir: "con el ---
equivalente de cincao coulones en timbres fiscales en la --
primera y de diez centavus en cada foja subsiguiente". -
También se cumetid el mismo error al indicar que las cou--
pias auténticas de lus certificados de registro llevaran
"un timbre de dos coulunes'.

Art. 36.- lLous derechous de registro de una [fiar-

ca vy los de su rencvacidn serdn: para las sal-

vadarefias, diez culunes; para las extranjeras
veinte coulunes. Los derechus de transferencia
de una marca por actu entre vivos, serdn de -
diez colones. Ademds de lus derechos anterior-
mente establecidous, se pagard par coda marca vy
pur el tiempou gue dure el registro, un impues-
tu anual de tres culones para las salvadurefas
y cincu culunes para las extranjeras; debiendu
hacerse el pagu por enterous de cincou anualida-
des anticipadas y presentarse el recibo corres-
pundiente a la (Oficina de Patentes dentro del -
primer mes del perfodu correspondiente y si no
se presentare se declarard caducadou el privile-
gio y la (Oficina cancelard de oficio el regis-
tru.

La tasacidn de lus derechos de registro y de reno-
vacidn de marcas no necesita explicscidn; tan sdlo insis-
tiremus en la cunveniencia de mencionar la caducidad en -
el Art. 21 tal comu antes lo prupusimos, por razones téc-
nicas y de urden.

La presente disposicidn nu es absuluta, debe apli-

carse en relacidn cun el Art. 4o, del Decreto Nou.48 de -



-101-

la Asamblea Nacional (egislativa, que ya gquedd epuntado,
mediante el cual tuda marca principal de café o de bdl-
samu para ser registrada pagard el impuestu dnico de cin-
cu culones, vdlidou durante veinte affus y renovable por -
perfodus iguales; ademds tales morcas no pagardn ningdn
impuestu anual.

Art.37.- Las publicaciunes a que se refiere -

el Art. 15 de este ley, serdn pagadas por el -

interesado cunforme lo ordena el Reglamento vy

tarifa del Diaricu Oficial.

£l Art. 15 se reficre, comu ya vimos, a los extrac-

tos de la sulicitud, llamados también "carteles", £l Dia-
rii 0ficial coubra seqgln el nidmeru de pulgadas gue ocupa-
rd el cartel en el Diario al ser impreso.

Art. 38.- Uuedan derovgadas las leyes que Qraven

el registro de marcas, directa e indirectamente,

cun impuestus de timbres o papel sellado.

No reguliere ninguna explicacidn.

CARPITULDO VII

Art. 39.- (Quedan derogadas la lLey de Marcas de
Fdbrica de 11 de mayo de 1910 y sus reformas vy
adicicnes de 19 de junio de 1913 y 12 de julio -
de 19816.

Se explica por si solo.
Art. 40.- En cuanto al pesgo de impuestus anua-
les, regirdn las leyes vigentes a la fecha de
la solicitud del registra, pero con respectu a
las marcas renvvadas después de entrar en vi--
gencia esta ley, se regirdn pour ella, lou mismo
gue en cuantou al papel selladu y timbres.

Por haber tenido cardcter transitorio, ecste articu-
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lc en la actualidad carece de aplicacidn y por lo tanto,
no hace falta comentario.

Para terminar queremus expresar nuestra uvpinidn en
el sentidu de gue; aunque en gste breve estudio hayamos
hecho algunas prupuestus paoras posibles refurmas a esta -
ley, creemus gque para estar al dfa en nuestra legislacidn
cun el restu de legislaciunes del mundo, debe de darse -
una Ley de Pruteccidn a la Prupledad Industrisl gue regu-
le toudo lu gque actuulmente es objeto de la presente Ley -
y de la Ley de Patentecs y que ademds cuntenga todo lo re-
lativu a2 la represidn de la coumpetencia desleal y a la -

or

is]

anizecidn y funcionamientt del Registro de la Propie-

dad Industrial,-
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MODELO DE SOLICITUD Dt REGISTRO

SENOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS DE FABRILA Y DE PROPIEDAD
LITERARIA:

(Numbre completa) , Abogadu, mayor de edad, de

edad, de sste dumicilio, actuandu cumu Apuderadu General Judicial
de la Compafifa Colectiva denuminada "MORALES, NOLASCO Y COMPANIA™M,
del domicilio de esta ciudad, vengu ante Usted a scliciter se re-
gistre a favur de mi poderdante, comu de su exclusiva propiedad,
la marca de fébrice y de cumercic de naciunalidad salvadorefa: -
que consiste en la palabra "Aguila" acompafiada de la figura de un
dguila con las olas extendidas, gque scstiene en las patas un rec-
tdngulc que servird para amparar: Bolsas de papel de cualquier -

clase, culur y tamafo y toda cla

n

¢ de impresos clase 1llla. La F&-
brice nu tiene numbre propiov y ©s en esta Repdblica en donde se -
elaboran lus productos y dunde principalmente se expenden.

Mi poderdante se reserva el derechou de usar la marca -
sula u cun otras leyendas o dibujus, en cualguier clase de color,
tamafiv y reproducirla por cualquier medio conccido o pur conucer-
SE.

Pour lu antericrmente expuesto PIDO: se dé a esta solici-
tud el trdmite currespundiente y en su oportunidad, se declare que
la merca es de propiedad de mi mandante, se ordene su registro y -

se me extlienda la certificacidn respectiva.

Presentu: a8) veinte fscsimiles de la marca; un clisé -
de la misma y el recibo de gue se han pagado lus derechos corres-
pondientes; b) el poder, coun que actlo y una cupia del mismo, para
qQue se agreqgue ésta a las diligencias y se me devuelva el uriginal.

Para nutificacicones sefsle mi 0Oficina situada en

San Salvadur, a los Dias del mes de

de mil nuvecientos .-
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MODELO DE SOLICITUD DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD
DE LA NMARCA

SENOR JEFE DEL DEPAKTHAMENTU DE MWRCAS DE FABRICA Y DE PRO-

BILDAD LITERARIA:

(Numbre cumpleto) , de generales cunocidas en

las diligencias gue he promuvido para que se reglstre a nom-
bre de la Coumpafla Colectiva denuminada "MORALES, NOLASCO Y
COMPANIA" cumu de su exclusiva propiedad, la marca de fébri-
ca y de cumercio de nacicnalidad salvadurefia que consiste en
la palabra "Aguila" acompaficda de la figqura de un dquila coun
las elas extendidas que scustiene en las patas un rectédngulo,
a Usted respetucsamente manifiesto: gue han transcurrido --
los noventa dfas a que se refiere el Articulou dieciseis de -
la Ley de Marcas de Fdédbrica sin gue se haya presentado oposi
cidn alguna pur lo que P I D 0O: se declare que la marca refe
rida es proupiedad de mi mandante "Mlorales, Noulascu y Cumpa--
fifa"®, se mande registrar y se me extienda el certificado --
Tespectivu.

Presentu para que se agregue a lous autus, el Diario

Oficial No. de fecha , en el -

gue aparece la tercera publicacidn del extracte de la scli--
citud de registro de la marca antes mencicnoada.

San Salvadour, a los dias del mes de

de mil novecientus 6
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MmoDELO DE

Fl Infrascritu Jefe de la OFf
Fdbrica y de Propiedad Liter
HACE SABER: gue a es

(Nombre completo)

CARTEL

icina de Patentes, Marcas de -
aria,
ta oficina se ha presentodo ---

Abogado, de este domicilio,

cumo apoderado General Judic

"Mureles, Nolasco y Cumpafifa

sulicitandu se

su excluslvae prupledad la ma

nacicunalidad salvadorena ;

; CG

en la palabra v

ra de un dguila

supstiene en las

vird para ampar

clase, culor vy

Clases 110 y 127a. de la

numbre prupic y es en esta R

los productous y dunde

se 2l usu de la marca sola

en cualquier clase de culor,

guler medic cunocido

Lu que se huce

efectus de ley.
Oficina de Patentes,

Literaria: San Salveador,

registre a fa

ley del Ramu.

principalmente se

¢ cun utras leyendas

del conocimionto

’
ial de la Compafila Colectiva --
", del domicilicv de esta ciudad,
vor de su poderdante y como de -
rca de fdbrica y de comercio de
nsiste lo marca -

AGUILA" acompafiada de la figu

cun las alas extendidas, que’

patas un rectdngula, gue ser-

ar: bulsas de papel de cualquier

tamafio; y touda clase de impresos,

La Fdbrica no tiene

eplblica en donde se elaboran -

expenden. Reservdndo-

0 dibujus,

tamafiu y reproducirla por cual-

0O por cunocegrse.

del pdblico pera los

Marcas de Fdbrica y de Propledad

de de mil

nuvecientos
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MODELO DE RESOLUCION ORDENANDO EL REGISTRO DE
LA MARCA

OFICINA DE PATLNTES, MARCAKAS DE FABRICA Y DE PRUGPIEDAD LITE-

RARIA; SAN SALVADOR, A LAS UUINCE HORAS DEL DIA

OE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE.

Agréguse el Diario 0Oficial presentado; aparecien-
do de é1 que el edictu de la marca de fdbrica a -
que se refieren las presentes diligencias ha sido
publicadc por tres veces en dicho Diariuv y habien-
du transcurrido mds de noventa dlas despuds de la
dltima publicacidn sin que perscna alguna se haya
presentado haciendu uposicidn en dicho término, de-
clérase: que la mazrca de fdbrica y de comercio gue
cunsiste en la palabra "Aguila" y la figura de un -
dguila cun las algs extendidas que sustiene en las
paotas un rectdngula, es de propiedad exclusiva de -
lo Suciedad Mercaontil "MORAHLES, NOLASCO Y COMPARNTIA™
de €ste domicilio. Hégase el registro correspondien
te a su favor para amporar boulsas de papel de cual-
quier clase, color y tamafio y teda clase de impre--
sus cumprendidos en la clasificacidn l1lla.,, elabo--
rados y expendidcs principalmente en dl paisi Extién

dase el certificadu respectivo.-
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MODELDO DE CERTIFICADGC DE REGISTRO

LA OFICINA DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA
Y DE PROPIEDAD LITERARIA

CERTIFICA: gue la anterior MwRCH DE FABRICA, de nacicunalidad

Salvadorefia fué presentada por el Doectur (Numbre completo

, Abugadu, de este domicilico, como apoderado de

la Suciedad "MORALES,NOLASCO Y COMPANIA™, de este domiciliu.

A las horas del dfa veintiuno de junlioc de mil novecien
tus sesenta , fué registrads el dfia de huy 14 de
nuviembre baju el ndmerau a foliou del
Libro para distinguir y proteger: la fabrica-

cidn y venta de bulsas de papel de cualquier clase, colur vy
tamafiv y tuda clase de impresos., ArtlIculos comprendidus en

la clase 1lla. de la ley del Ramo.

El registroc de esta marca dura VEINTE ANOS, si se cumple -
cun lus reguisitos legales.,

Y de cunformidad con los artfculous 15, 16 y 18 de la Ley de
Marcas de Fébrica, de 20 de juliu de 13921, en noumbre de la -
Repdblice de El1 Salvador, extiendu este certificado, que lle
va adjunto una capia certificada de la solicitud de ragistro,

en la ciudad de San Salvador, a las huras del dia

de de mil novecientos

Nuta.- AL REVERSO ESTAN IMPKESOS LOS KRTICULOS 8, 9, 10, 19,

21 y 36 de la Ley.-
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MOUELGC DE ESCRITO DE OPOSICION
SENOR JEFE DE LA OFICINA Db PATENTES, MARCAS DE FABRICH Y
DE PRUPILDAD LITERKRIA:

Ya (Numbre cumpleto) , Abogadu, de este domi-

cilio, en cunceptu de Apoderado de "La Espaficla, S.A.", --

del dumicilicv de esta ciudad, a Usted atentumentd manifies-
to: que en el Diario 0Oficiel correspundiente al tece de Jju-
3io del corriente afic apasrece un cartel en el cual se avisa

gue el Doctor (Nombre completo) , Abogadu, de este du-

micilic, comu Apoderadou de "Morales, Nolesco y Cumpafifa", --
de este dumiciliu, sulicite el registro de la marca de fdbri
ca MERLON pera amparar calceterfa y media de tuda clase, --
clase 127a. y cume mi poderdante tiene registrada la pala--
bra NERLON para la misma clase y naturaleza de articulos, -
cun instrucciones expresas de mi mandante vengo a interponer
furmal oposicidn a lo solicitud de registro de MCRLON pedi--

da por el Doctor (Numbre completo) , pidiendy a Usted -

se sirva admitir esta upoesicidn, suspender las diligencilas
respectives y remitir a las partes a dilucidar sus derechos
snte los tribunales cumunes.,

Presentou el poder original con gue legitimo mi perso-
nerfa juntumente coun su crpila pura que se agregue ésta y se
me devuelva aguél.

san Salvador, a lus dias del mes de

de mil novecientos -
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MODELO DE ESCRITO DE DESISTIMIENTO

SEMOR JEFE DE LA OFICINA DE PATLNTES, MARCAS DE FABRICA Y -

DE PROPIEDAD LITERARIA.

Me refieroc @ las diligencias de registro de la marca
de fdbrica, de naciunalidad salvadorefia, denominada

que ha iniciade el Doctor (Numbre completo)

cuomu Apoderado General Judicial de "fMlurales, Nolasco y Com-
pafifa", registru al cual me upuse cuportunamente, para mani-
festarle que por instruccicvnes expresas de mi Poderdante --
vengu a desistir de dicha oposicidn. Por 1o expuesto atenta-
mente P I D 0 : se tenga por desistida de mi parte la wuposi-
cidén & gue he hecho referencia.

Rcumpanu, para gue se aqgreque a los autos, certifica-

cidn extendida por el sefor Juez de lo Civil

de este Distritu, en la gue consta gue le accidn gque entablé
en dicho tribunal, para establecer mi derecho, segln lo urde-
na la Ley de Marcas de Fébrica, ya fué desistida de mi parte.

Soy (Numbre completo) , de generales cunoucldas

en las diligencias gue he menciwnado.

San Salvador, de de -

mil nuvecilientas -
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