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INTRODUCCION

La proteccion legal de las marcas es indispensable para el buen funcionamiento
de una economia de mercado, especialmente en casos en que la economia del
pais se apoya considerablemente en el comercio, regional e internacional de
productos y de servicios. Una legislacion adecuada sobre marcas protegera a los
empresarios nacionales y extranjeros contra los actos de competencia desleal y de
apropiacion ilicita de sus marcas, protegiendo al mismo tiempo al publico contra el

riesgo de confusion, error o engario.

La represion de los actos de falsificacion y de pirateria marcaria, son necesarios
para crear y mantener un ambiente que promueva la inversion de capitales

nacionales y extranjeros en actividades industriales y comerciales en el pais.

Partiendo de tales premisas nos vimos en la necesidad de tomar como tema
monografico “Importancia de la regulacion juridica de la marca, segun la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y sus reformas en Nicaragua,
para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio, CAFTA — DR.” Para
empaparnos de la realidad juridico — econ6mica que atraviesa nuestro pais

actualmente.

Para ello dividimos nuestro trabajo en cinco capitulos. En el primer capitulo
explicaremos un poco sobre los antecedentes de la marca y su evolucion historica,
sus definiciones tanto legales como doctrinales, caracteristicas, funciones y la

naturaleza juridica de la marca.

En el segundo capitulo abordaremos la clasificacion de la marca, en tercer
capitulo detallaremos los sistemas existentes para la adquisicion de la marca, asi
como el sistema acogido por nuestra legislacion a través de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos y a la vez explicaremos brevemente los requisitos

establecidos en la ley para poder adquirir una marca y que ésta sea debidamente



registrada en el Registro de Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de

Fomento Industria y Comercio de nuestro pais.

En el capitulo IV se detalla el procedimiento que se sigue en nuestro pais para el
registro de la marca y finalmente en el capitulo V expresaremos la importancia que
tuvo la existencia de la ley de marcas y otros signos distintivos en nuestra
legislacion asi como la aprobacion de sus reformas para la entrada en vigencia del
tratado de libre comercio CAFTA — DR que para una amplio sector de la poblacion
significa un gran paso en la economia del pais de cara a enfrentar el proceso de

globalizacion que se vive actualmente en nuestro mundo.



CAPITULO |

GENERALIDADES DE LA MARCA.

1.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA DE LA MARCA

Son desde la mas remota antigliedad, muy numerosas las manifestaciones de la
tendencia del hombre a contrasefar las cosas de que es propietario con marcas o
signos por cuya comprobacion pueda verificarse su pertenencia. El estigma del
esclavo, la marca del duefio del ganado, son manifestaciones de esta figura, en la
gue, como puede verse, el signo realiza una funcién que le diversifica total y

completamente de la correspondiente a los signos mercantiles.*

Es conocido que los griegos acostumbraban colocar el nombre del autor sobre las
obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas. En Roma se ponia el
nombre no solo en las obras de arte, sino también sobre las mas variadas
mercancias. Lo mismo en la antigua China, especialmente sobre las obras de

porcelana.?

El uso de signos calificables como marcarios fue relativamente amplio en la edad
media. Sin embargo, cumplian muy diversas funciones. El desarrollo de las
marcas en este periodo se vincula especialmente con las corporaciones, las que
dieron frecuente caracter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenia varios
propésitos como identificar al artesano para determinar si habia cumplido con las
normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de
control de la calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el control de
las mercaderias por los oficiales corporativos, impedir la concurrencia y la

importacion de las mercaderias de origen extranjero; y asegurar y extender las

! Baylos Corroza, Hermenegildo; Tratado de Derecho Industrial, Primera Edicion, Editorial Civitas, Madrid
1978. Pag. # 194



fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases se entiende la adopciéon de
la obligatoriedad del uso de las marcas.

Con las marcas corporativas (colectivas o individuales), comienza ya la zona de
precedentes con respecto a los cuales hay que manifestar un interés directo, aun
cuando no tan inmediato como el que representa el uso de las marcas individuales
facultativas. En la antigiiedad clasica han de ser excluidos los signos a los que no
puede atribuirse ninguna finalidad comercial. Ya que en la edad media el rubro

mas sobresaliente fue precisamente el comercio.

Por la doctrina sabemos que habia en Roma manifestaciones de una tutela
juridica de las marcas, que estaba constituida por la Ley Cornelia de falsis, o bien,
gue se protegia al comerciante contra la usurpacién de la marca mediante una
actio iniuriarum o una actio doli. RAMELA ha sefialado, sin embargo, que es
probable que las sanciones sugeridas con dicha ley no se hayan aplicado
exclusivamente por la violacion de los otros distintivos, en cuanto producia
confusion en los productos y hacia dificil el reconocimiento de las propiedades
respectivas de las marcas de fabricas, o bien, por la concurrencia desleal que
venia a usurpar la clientela a los demas, que es el concepto moderno ya
vislumbrado en la edad media, sino que, es probable que esta proteccion tiene
como bien juridico precisamente “La Fe Publica”, la tutela del interés es que no se
defraude ni engafie al consumidor y al publico en general y no el interés privado y

particular del usuario de la marca. *

Bartolo de Saxoferrato concibié en esa época la marca dentro de su funcién y
lineamientos modernos, como medio para evitar que el pueblo fuera engafiado
respecto de los productos identificados con las marcas, ya acreditadas, conocidas

y apreciadas, y que se hubieran impuesto en el mercado sobre las de la

2 Ob cit Bendafa Guerrero Guy, Curso de Derecho de Propiedad Industrial, Ed. |, Managua, Nicaragua, ed
Hispamer 1999, Pag. # 35
% Baylos Carroza Id Pag # 194
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competencia en razon de su calidad. Reconocia a las marcas las condiciones de

singularidad, exclusividad y prioridad.

A partir del afio 1500 se encuentra un creciente niumero de normas dirigidas a
otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, en favor de los usuarios

de las marcas, aunque coexistiendo con el sistema corporativo.

En cuanto a normas que protegian las marcas, podriamos decir que una de las
primeras prescripciones de esta clase fue en Espafna la Carta Real de 1386 de
Pedro IV de Aragén ordenando que los tejedores pusiesen la marca o signo de
Barcelona en los cabos de determinadas piezas de tejidos, a fin de evitar fraude y
engafo entre los mercaderes. Con esto ya se estaba indicando cual era la funcién
principal de la marca en esa época: que la autoridad o el Gremio aseguraba de
gue las minuciosas prescripciones dictadas fueren cumplidas y que el producto se
encontrara fabricado precisamente de acuerdo con todas las normas a las que
debia sujetarse su fabricacion. La expresada Carta Real consideraba usurpador al
gue pusiera en sus tejidos un signo o marca diferente de su propia ciudad. Luego
de la Carta Real, aparecen un sinnumero de ordenanzas gremiales, como
imposicion al artesano de contrasefar el producto asi obtenido mediante una
marca que se determinara concretamente, ejemplo de ello las ordenanzas de

Pelaires (Tejedores), la de Torroella de Montgri

En 1512 se dicta un decreto del Consejo de Nuremberg para proteger el signo

“AD”, utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras.

En 1554 un edicto de Carlos V protegia las marcas de los tapices flamencos. Sin
embargo, el desarrollo acelerado del sistema marcario comienza con la
Revolucién Industrial. La desaparicion del sistema corporativo en virtud de la Ley

Le Chapelier, del afio 1791, condujo simultdneamente a la eliminacion del régimen
de marcas corporativas. Para evitar los abusos producidos por la desaparicion del
régimen corporativo, se dicto la ley del 22 de Germinal del afio Xl, que aplicaba
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penas que pesaban sobre los falsificadores de instrumentos privados. Esta ley,
gue establecia penas muy graves, fue sustituida por la del 28 de Abril de 1824.
Finalmente, la Ley del 23 de Junio de 1857 establece un sistema de depdsitos de
signos marcarios, concesion de un derecho de prioridad sobre los mismos y su

utilizaciéon facultativa.

El desarrollo de esta disciplina se dio en los restantes paises industrializados. La
primera ley de tipo moderno sobre marcas que se dicté en Alemania es la del 30
de Noviembre de 1874, centrada en el registro de las marcas como base del
derecho de propiedad sobre las mismas. En Italia la primera ley de ese tipo data
del 30 de Agosto de 1868.

En el derecho angloamericano, la proteccion contra las imitaciones vy
falsificaciones de marcas se desarroll6 en el contexto del resarcimiento por los
hechos ilicitos (torts), al incluir diversos fallos, entre tales hechos, a los
consistentes en hacer pasar mercaderia por aquéllas de los competidores. La
primera ley que incorpora los aspectos modernos del Derecho Marcario en los
Estados Unidos de América fue dictada en 1905. En Espafia las primeras
disposiciones sobre marcas estan contenidas en el Real Decreto de 20 de
Noviembre de 1850.

De la época precolombina no se conoce el uso de marcas ni legislacién sobre las
mismas. En la época colonial el “Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio
Libre de Espafa y las Indias” del 12 de Octubre de 1778, establecia que las
mercaderias embarcadas para las Indias debian ir provistas de marcas legitimas
y la “Real Cédula” del 15 de Julio de 1779 estaba destinada a evitar la falsificacion

de marcas de fabricas espafiolas por comerciantes extranjeros.

En Nicaragua desde, el afio de 1907 y en riguroso orden cronoldgico se ha dictado

las siguientes disposiciones relativas a marcas.
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El 21 de Noviembre de 1907 se dicté la Ley de Marcas de Fabrica y Comercio con
algunas reformas, dentro de sus reformas se encuentra el acuerdo ejecutivo del 8
de abril de 1927, en el cual se adiciona el inciso e.) Del articulo 18 de esta ley, en
el cual se establece como medida precautoria del proceso criminal o de
competencia desleal la incautacion por las autoridades de la policia de los
envases, etiquetas, envolturas, etc. Que hubieran sido utilizadas sin la
autorizacion de su legitimo duefio quien debia formular su denuncia en los quince

dias subsiguientes.

También el Decreto ejecutivo del 25 de Noviembre de 1927, contenia ligeras
enmiendas formales. Ley del 23 de Julio 1935, la cual crea la oficina especializada
en la Proteccién Marcaria y Patentes de invencion, modelos y dibujos industriales
al igual que la competencia desleal, dicha oficina tenia el nombre de “Oficina de
Patentes de Nicaragua”. La cual era dependencia del Ministerio de Comercio y a
cargo del Comisionado de Patentes que tenia las atribuciones que la ley le
conferia. También se establece un nuevo arancel relativo al registro de renovaciéon
de las marcas y a la concesion de patentes, asi como reglas procesales relativas

a esa materia.

Decreto Legislativo nimero 255 del 21 de Diciembre de 1955, mediante el cual se
revisaba el arancel relativo al registro, renovaciones, traspaso o modificaciones de

las marcas, y el registro y concesién de las patentes de invencion.

En esa misma ley se facultaba al poder ejecutivo para establecer una clasificacion
de los productos y servicios que debia proteger cada registro de marcas no
pudiéndose, una vez establecida dicha clasificacion, comprender en un solo

registro, productos o servicios que pertenezcan a clases diferentes.

Esta ley estuvo vigente hasta el 15 de Septiembre de 1975, ya que el 16 de

Septiembre de ese mismo afio, entré en vigencia el Convenio Centroamericano
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para la Proteccién de la Propiedad Industrial que reguld el derecho marcario en
Nicaragua antes que se aprobara la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que refiere a Tratados Internacionales sobre proteccién marcaria Nicaragua

aprobo los siguientes:

Convencion sobre Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas
de fabricas y de comercio y propiedad literaria y artistica suscrita el 23 de Agosto
de 1906, en la tercera conferencia internacional americana de Rio de Janeiro,
Nicaragua lo ratific6 el 17 de Junio de 1909 y depositd el instrumento de

ratificacion el 25 de Agosto de ese afio.

Convencién sobre Marcas de Fabrica y de Comercio suscrita el 20 de Agosto de
1910, en la cuarta conferencia internacional americana de Buenos Aires,
Nicaragua procedi6 a su ratificacion el 15 de Septiembre de ese mismo afio, pero
la denunci6 el 16 de Julio de 1920.

Convencién General Interamericana de proteccién marcaria y comercial, suscrita
el 20 de febrero de 1929, en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fabrica,
en la ciudad de Washington, que fue ratificada por Nicaragua el 26 de Marzo de
1935, habiéndose hecho el depdsito del instrumento de ratificacion el 7 de junio de

ese afio.*

Convencion Comercial y de Establecimiento entre los gobiernos de Francia y

Nicaragua, suscrita en Managua el 4 de Marzo de 1938.

Actualmente se encuentra en vigencia la Ley 380, Ley de Marcas y otros signos

distintivos y también sus reformas que fueron aprobadas el veintiuno de marzo del

4 Lépez Medina, Maria Inés; Altamirano Juarez, Eduardo Benito; Altamirano Osorio, Abrahan Heriberto;
Régimen Juridico del Registro de Marca en Nicaragua. Leon 1999. Tesis
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afo dos mil seis, mismas que fueron necesarias para la entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio CAFTA — DR, entre Centroamérica, Estados Unidos y

Republica Dominicana, dicha ley cuenta también con su reglamento.

La iniciativa del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos
(CAFTA por sus siglas en inglés), se enmarca en un contexto internacional
provocado por el cambio del mundo bipolar y la caida de los “Paises de
Socialismo Real.” En el continente americano, con el antecedente del acuerdo del
Libre Comercio entre Canada y Estados Unidos (1989), se suscribié en 1993, el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas

en inglés) entre Estados Unidos, México y Canada.’

En 1994 se lanza la primera iniciativa del ALCA (Area de Libre Comercio de las
Ameéricas), en la primera cumbre de las Américas en Miami cuando 34 paises del
continente americano, con excepcion de Cuba, acordaron de establecer un
acuerdo de Libre Comercio, con un claro liderazgo de los Estados Unidos.
Mientras el proyecto del ALCA se encontraba en relativo estancamiento, el
congreso de EEUU, aprob6 en Agosto del afio 2002, la Ley de Potestad, para la
promocion del comercio (Trade Promotion Autority Act — TPA), para iniciar las
negociaciones del CAFTA, los EEUU, constituyen el principal mercado de
exportacion de los paises centroamericanos, mas del cincuenta por ciento del

intercambio comercial.

En Nicaragua no hay antecedentes historicos de este tipo de inversion, puesto que
se acaba de aprobar y ratificar este tipo de tratado el pasado 11 de Octubre del
afio 2005, pero si puede referirse a anteriores tratados como el TLCAN o NAFTA
entre EEUU, Canada y México, como Unico antecedente del CAFTA en América.®

° Vargas Oscar René, ¢ Qué es el CAFTA? Un Tratado entre desiguales (CA — EEUU), primera edicién, Centro
de Estudio de Realidad Nacional Nicaragiiense (CEREN) Managua, Nicaragua, sep. 2003. Pag # 160

6 Vargas Oscar René, ¢Qué es el ALCA? Globalizacion, EEUU Y América Latina, segunda edicion, Centro de
Estudio de Realidad Nacional Nicaragliense (CEREN) Managua, Nicaragua, Marzo. 2003 pag. # 15
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1.2DEFINICION DE MARCA

Las definiciones de Marca pueden clasificarse en doctrinales y legales, las
doctrinales son las realizadas por autores de Derecho Marcario y las Legales

son las hechas por las leyes.’

1.2.1 Definiciones Doctrinales:

Segun:

“Yves Saint Gal”

La Marca es un signo distintivo que permite a su titular (Fabricante o

comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia.

Segun esta definicion “La marca es un signo de adhesion de la clientela, en el
plano econdmico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a
proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto con su

garantia”.

La definicibn econdémica recurre al principio de que la marca aporta una
garantia al publico que confia en ella.

“Ezio Capizzano”.®

La Marca son aquellas contrasefias de productos y mercancias que
analogamente a otros signos distintivos (firma y ensefias), son llamadas a
desempefiar una funcién distintiva de determinados productos y mercancias,
sobre las cuales se fijan, de otros signos iguales o similares y por eso

confundibles.

" Bendafia Guerrero, Guy ib Pag. # 47
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“C.E. Mascarefas”

La marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos
o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras

empresas.

“Baylos Corroza”

La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de
una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el
publico consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su

individualidad, sino en cuanto a ejemplares de una serie.

“Jesus M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas”

Signo que tiene como fin distinguir mercancias, para beneficio de quienes se
han servido de ellas y no han sido engafiados en cuanto a su eficacia y
utilidad, beneficio que también se extienden al comerciante que quiere

preservar o mejorar su clientela.

“Alvarez Soberanis”

Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de

otros.

Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona fisicas o
juridicas distinguir los productos que elabora o expende, asi como aquellas
actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad

inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.

8 b Pag # 48
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“Pedro Breuer Moreno”

Signo caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los

productos de su industria, comercio o explotacién agricola.

“Mc Carthy”:

Define la Marca como cualquier palabra, nombre, simbolo o dispositivo o
cualguier combinacion de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante
0 comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricantes o

vendidos por otros.

1.2.2 Definiciones Legales:

La Marca ha sido definida por diversas legislaciones

v' Arto. 7. Convenio Centroamericano.
Para los efectos del convenio, marca es todo signo, palabra o combinacion de
palabras, o cualquier otro medio grafico o material, que por sus caracteres
especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancias o
servicios de una personal natural o juridica de los productos, mercancias o
servicios de la misma especie o clase, pero diferente titular.

v Arto.2 del Protocolo de Modificacion.

Cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios

ofrecidos en el comercio.

18



v' Arto 19 de la Ley 19.039 de la Republica de Chile sobre Propiedad

Industrial.

Bajo la denominacién de “marca comercial’” se comprende todo signo visible,
novedoso y caracteristico que sirve para distinguir productos, servicios o

establecimientos industriales o comerciales.

v “Arto 88. de la ley de Propiedad Industrial de México (con las
reformas de agosto de 1994).

Se entiende por marca a todos signo visible que distinga productos o servicios

de otros de su misma especie o clase en el mercado.

“Arto 1. de la Ley Espafiola de Marcas”

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir
en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios

idénticos o similares de otra persona.

El Arto. 2 parrafo sexto de la “Ley No. 380", Ley de Marcas y Otros

signos distintivos de la Legislacién nicaragiiense:

“Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios” °

El Arto 2. de las adiciones a la ley de marcas modifica el arto. 3 de la misma
ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece los Signos que pueden
constituir Marca: Las marcas podran consistir, entre otros, en palabras o
conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas,
figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas, y
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franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y otros signos
perceptibles tales como olores. Podran asimismo consistir en la forma,
presentacion o acondicionamiento de los productos o de sus envases 0O
envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes.

Una marca sera susceptible de constituir una indicacién geografica nacional o
extranjera siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se
aplique, y que su empleo no sea susceptible de causar riesgo de confusion con
respecto al origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de los productos o
servicios a los cuales se aplicard la marca, ni una probabilidad de confusion
con una indicacion geogréafica previamente protegido respecto de esos
productos o servicios, 0 un aprovechamiento injusto de esa indicacién

geogréafica.™®

1.3 EUNCIONES DE LA MARCA

~
- Garantia de la Calidad.
FUNCIONES - Colectora de clientela.
DE LA - De proteccién.
MARCA < - Publicitaria o econdmica.
- Distintiva.
- Social.
-

° Arto. 2 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380
19 Arto. 2 Adiciones a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 580
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1.3.1 “Garantia de la Calidad.”

Este es uno de los objetivos que persigue la marca. No obstante, en la
practica, un empresario puede emplear la misma marca para amparar
productos de calidades diferentes. También puede darse el caso de que una
marca proteja productos fabricados por el licenciatario de la marca, de calidad

diferente de los que fabrica el titular de la marca.

Gracias a esta funcion, el consumidor tiene los medios para reconocer una
marca particular como representacién de una calidad constante de productos

determinados.?

1.3.2 “Colectora de clientela”

Consiste en la actividad penetradora entre el pablico, mediante la que se lleva
a cabo el proceso de formacion de la clientela. La marca es el medio principal
para atraer a la clientela. Algunos autores manifiestan que la marca cumple

tres trabajos:

- Distinguir las mercancias.

- Servir de garantia de su calidad.

- Ayudar a la propaganda y venta del producto, debe ser un buen agente de
ventas, un simbolo con arrastre o fuerza suficiente para persuadir al

consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece.
1.3.3 “De proteccion”
La marca protege al consumidor de las mercancias que no son marcadas

correctamente o de las cuales su presentacion se dirige a engafarlos. Por otra

parte, protege a su titular contra sus competidores y posibles usurpaciones.
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1.3.4 “Publicitaria o econémica”

En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no solo
en su aspecto puramente informativo, sino ademas persuasivo, recurriendo a la
introduccién de diversas técnicas, que hacen mas efectiva su utilidad. La
marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de

ingenio producto de la publicidad.

Por medio de la publicidad, ésta, adquiere una fuerza de atraccién sobre los

consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa.

1.3.5 “Distintiva”

El arto 2 de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos en Nicaragua
establece que Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios, desde esta definicion podriamos decir que la
Distintividad es la funcién juridica por excelencia de la marca. La marca
permite al consumidor distinguir facilmente los productos que desea obtener y

de igual manera proteger el derecho exclusivo del titular de la marca.

La marca realiza no una identificacion individual del producto o servicio, sino,
una identificacion numeral. La marca sefiala al producto no como ese individuo
concreto y determinado que es, sino como un ejemplar mas de la clase de

productos que forman todo lo que viene designado con ella.*?

1.3.6 “Social”

La marca no es un instituto que solo tiene en cuenta el interés privado, ya que

al lado del interés del titular de las marcas por la formacion, conservacion y

™ Guy Bendafia Guerrero Idem Pag # 66
12 Baylos Carroza Ibid. Pag # 842
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disfrute de la clientela, estd en general el interés del publico, a no ser
engafado sobre la procedencia de las mercancias. A tal fin, la tutela del
derecho privado puede completarse con la represion penal de la imitacion y
usurpacion de las marcas. Por una parte se da al consumidor el producto que
gquiere comprar y, por otra, el fabricante encuentra un medio para distinguirse
de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Esta funcion cobré

importancia a partir de fines del siglo XIX.*3

1.4 CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS.

("~ - Distintividad.

1.4.1 CARACTERISTICAS - Originalidad.
ESENCIALES DE - Novedad.
LAS MARCAS. < - Especialidad
- Veracidad
- Licitud.
—

1.4.1.1 Distintividad.*

La marca debe individualizar o singularizar la fuente de procedencia frente a las

demas marcas, es decir, ser original y novedosa.
1.4.1.2 Originalidad.
La originalidad se refiere a que la marca no este constituida por términos

genéricos o descriptivos, ni indicar sus cualidades o su destino. Es preciso que no

tenga ninguna relaciéon con la naturaleza de la mercancia a la que esta destinada.

13 Bendaria Guerrero, Guy Ibid. Pag # 68
% |bid. Pag # 51
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No puede concebirse una marca que no tenga caracter distintivo.

1.4.1.3 La novedad.

Dado que la marca esta destinada a identificar un producto o un servicio entre los
productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores,
no debe confundirse con otras marcas existentes ya registradas. En esto consiste
la novedad, lo cual viene a coincidir con la llamada disponibilidad del signo
distintivo en boga en la reciente doctrina francesa. Un signo distintivo es disponible

si un tercero no ha adquirido derechos sobre él.

La novedad, en materia de marcas, es de APLICACION y no de creacion como
ocurre en la patentes, modelos de utilidad y disefios industriales. Esto significa que
es posible registrar como marca el nombre comun de una cosa para proteger
productos que no tengan relacion alguna con la misma. Por ejemplo, puede

registrarse como marca la palabra “automaovil” para proteger productos lacteos.
1.4.1.4 Especialidad

Es la proteccion juridica limitada a productos o servicios determinados,
particulares, los identifica o distingue la marca. Este principio consta en el arto. 23
del Convenio Centroamericano para la proteccion de la Propiedad Industrial.

Las excepciones de esta caracteristica de la especialidad son:

a) las marcas notorias;

b) cuando se protejan productos o servicios similares, de manera que los

consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios

correspondan a clases diferentes.
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1.4.1.5 Veracidad

El signo elegido como marca no puede contener indicaciones distintas a la verdad,
gue puedan inducir al publico sobre el origen y calidad de las mercancias o que de
cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en el engafio en la seleccién

del producto.
1.4.1.6 Licitud
La marca no debe ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden

publico ni a aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas,™

1.4.2 CARACTERISTICAS SECUNDARIAS DE LAS MARCAS.

Los autores de derecho Macario distinguen los siguientes:

4 - El uso de la marca es potestativo.
- No es necesario estampar
1.4.2 CARACTERISTICAS materialmente la marca sobre
SECUNDARIAS DE < las mercancias.
LAS MARCAS. - La marca debe ser aparente.
- La marca debe ser individual.
~

1.4.2.1 El uso de la marca es potestativo, que puede resumirse diciendo
gue el uso de la marca es un derecho no un deber. Tal caracter esta
establecido en el arto. 8 del convenio centroamericano para la

proteccion de la propiedad industrial.

« B Op Cit. Navas Mendoza, Azucena; “Curso Basico de Derecho Mercantil”; Le6n Nicaragua, Editorial
Universitaria UNAN — Ledn, 2003. Pag # 165
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1.4.2.2 No es necesario estampar materialmente la marca sobre las
mercancias. Se deja a los fabricantes y comerciantes la facultad de
fijar las marcas en sus embalajes o envolturas. La dificultad de la
adherencia se acentla tratandose de marcas de servicio y por la

naturaleza de ciertos productos como las joyas y los perfumes.

1.4.2.3 La marca debe ser aparente. Es decir, que vaya fijada al exterior
del objeto. Que pueda servir como elemento de identificacion para
gue la marca desempefie su mision. El tercer parrafo del arto. 16 del
convenio centroamericano para la proteccibn de la propiedad
industrial dice: “las marcas y leyendas obligatorias indicadas en los
parrafos procedentes, deberan emplearse en forma ostensible sobre
los productos, mercancias o servicios que amparen. Si los productos,
mercancias o servicios no se prestaren a ello, las menciones a que
se refiere este articulo deberan aparecer en las envolturas, cajas,
envases, empaques O recipientes en que se contengan al

expenderse al publico”.
1.4.2.4 La marca debe ser individual. La propiedad que se tiene sobre un
a marca debe corresponder a una sola persona natural o juridica.

Una excepcién a este caracter son las marcas colectivas.

1.5 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

1.5.1 Teoria del Derecho de la Personalidad

La marca es un signo distintivo de la persona que fabricé la mercancia como
caracteristica de su personalidad. Por una parte, se destaca la vinculacion de la
marca con su titular y el hecho de que éste consienta la aplicacion de su signo

distintivo sobre mercaderias o respecto de prestaciones de hacer. Por otra parte,
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los derechos sobre la marca buscan evitar la confusion del publico respecto de los
productos de distintas empresas.

1.5.2 Derecho de Monopolio.

1.) Para Renouard.

La proteccidon de la marca surge de un acto del legislador que crea una
exclusividad o monopolio sobre un signo distintivo, como una forma de
recompensa al titular de la marca con el fin de que se beneficie exclusivamente

con la explotacion de tal signo.
2.) Para Franceschelli
El derecho de la marca se centra en el jus prohibendi que goza de su titular,
con facultad de limitar los derechos que los terceros pueden tener respecto del

uso de los signos marcarios.

1.5.3 Teoria de la Propiedad Inmaterial (Francisco Carnelutti)

“La marca no es un bien sino un interés”. Carnelutti en su obra “Usucapién de
la Propiedad Industrial’, considera que la marca, al igual que el secreto

industrial, no es un bien, sino un interés.

“La identificacion, reputacion, el secreto, son intereses que se colocan frente a
ciertos bienes, pero no son bienes; con el secreto no se satisface ninguna
necesidad, ni una porcion individual del mundo exterior sobre la que puede
ejercitarse el goce del hombre; es, ante todo, una posicion favorable que
permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del

goce; en suma, el secreto no es una rigueza, sino un modo de gozar de la
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riqgueza. Reflexiones analogas se pueden hacer facilmente de la reputacion o
de la denominacién: No se come ni con la reputacion ni con la identificacion,
pero que sean notorias para el publico ciertas cualidades de un hombre o de
una hacienda o que se sepa gue ciertos hechos o ciertos productos provienen
de aquél o de ésta, son posiciones que facilitan y garantizan su goce.
Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los

protege transformandolos en derechos”

1.5.4 Derecho Intelectual.

Derechos tales como los relativos a obras intelectuales, artisticas, literarias o
industriales no pueden ser encasillados, sobre la base de su objetivo, en las
clasificaciones tradicionales de los derechos subjetivos. En su teoria sobre
Derechos Intelectuales Picard menciona que la estructura o la definicion de
todo derecho aislado esta formado en su conjunto por cuatro elementos

esenciales:

/

a.) Un titular (sujeto, el elemento activo).
b.) Objeto (las cosas, el elemento pasivo).
c.) Una relacién entre sujeto y objeto.

d.) La proteccién o coercion juridica.

~

A la vez divide los derechos de la siguiente forma:

<

a.) Derechos Personales (Jura in Persona propia): Patria potestad, matrimonio,
mayoria, interdiccion, etc.

b.) Derechos Obligacionales (Jura in re altero), compra — venta, arrendamiento,
mandato, etc.

c.) Derechos Reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, servidumbre,

NG etc.
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A esta division tripartita Picard, agregd una cuarta categoria:

d.) Derechos Intelectuales: (Jura in re intellectual), patentes, derechos de

autor, marcas de fabricas, etc.

En 1901, en su obra de derecho puro, Picard manifest6 la idea de aumentar a esta

division una quinta categoria:

e.) Derechos Universales: (Jura in re universali), sucesiones, quiebras, etc.

29



CAPITULO 1I

CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado, y por tanto en todas las leyes se
encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas, que
comprenden gran cantidad de signos de diversas naturalezas, para poner de

manifiesto la posibilidad de que constituyan marcas protegidas.

Las palabras o combinaciones de palabras, incluyendo las que sirven para
identificar las personas, Las imagenes, figuras, simbolos y graficos, Las letras, las

cifras y sus combinaciones.

Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases,
la forma del producto o su prestacién. Cualquier combinacion de los signos o

medios que, con caracter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
Atendiendo a los sentidos a través de los cuales pueden percibirse esos signos,
cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista,

por el oido o por el olfato, se pueden clasificar:

v' Las marcas posiblemente mas importantes son las Nominativas o

Verbales. Es decir, son marcas constituidas por una o varias palabras que
pueden ser vistas, pueden se leidas y pueden ser también transmitidas
oralmente, pueden ser oidas. Una marca denominativa consiste en una o
varias palabras que designan directamente el bien que se pretende

identificar.
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Esa denominacién puede ser un nombre propio, por ejemplo, el nombre del
propietario de la empresa. Puede ser una denominacion conceptual, es decir, una
palabra o conjunto de palabras con un sentido determinado®®. Atraen al publico por
medio de la vista y el oido. Estos signos marcarios penetran entre las gentes, por
gue son rapidamente aprendidas por el publico ya que recuerdan con facilidad el
sonido de una o mas palabras que componen la marca. En este tipo de marca no
hay que tomar en cuenta la forma de las letras, sino, el sonido de las palabras, el

cual queda protegido, sin tener en cuenta en qué caracteres esta escrita.

v’ Las _marcas auditivas por ejemplo, la sefial de identificacion de una

emisora de radio es una marca auditiva y se habla incluso, aunque parece
un planteamiento bastante teérico, de marcas olfativas.!’ Se sefiala la

posibilidad de lanzar altercado un periédico que se identifique por su olor.

v Por su relacién con otras marcas, las marcas pueden ser

Principales o Derivadas. La principal existe por si misma, es autbnoma y a

partir de ella es posible conseguir otras marcas derivadas, que reproducen el
elemento distintivo de la marca principal, pero afiaden otros elementos

distintivos secundarios.

v' Por la titularidad de las marcas, pueden ser

Individuales y Colectivas, segun el titular sea una o varias personas. Y entre

las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantia,
porque cuando hay una pluralidad de titulares de una misma marca, la utilidad
de esta puede consistir en que su utilizacién signifique que existe una garantia

sobre la composicion o la forma de produccién del producto.

18 op Cit. Bercovitz Rodriguez, Cano Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 5ed., Editorial Arazandi S.A.
2004, Pag.# 406

" En la reforma a la ley de marcas y otros signos distintivos en el arto. 3 se establece como marcas signos
perceptibles tales como olores.
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v" Por la actividad empresarial que distinguen, las marcas pueden ser

v Las marcas notorias y renombradas, hay que sefialar que por su grado

de difusibn se distinguen. Las marcas notorias son aquellas cuyo
conocimiento se ha difundido dentro del sector econdmico al que
pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las
marcas renombradas son aquellas cuya disfuncion excede del sector
econdmico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por
el publico en general, esta distincién tiene importancia a la hora de
establecer el &mbito de proteccion de la marca.

v' Figurativas. Consisten en figuras. Un tipo especial de las marcas
figurativas es el emblema. En su acepcién general, emblema significa la
representacion figurada de una idea o de un simbolo con que se representa

alguna cosa.

v' Mixtas. Son signos marcarios en los que se combinan elementos de
distinta categoria. Por ejemplo, una palabra y un disefio. Una categoria de
las marcas mixtas son las marcas ideativas surgen de la combinacion del
elemento nominativo con el figurativo con un tercer elemento de de
sugestion, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una
imagen, ni un sonido sino una idea que con ellos se origina. Ejemplo de
este tipo de marcas es la siguiente: La emulsidén de scout tiene la figura de

un hombre que lleva un gran pescado al hombro.

v' Plasticas o tridimensionales. Son aquellos signos que ademas de la vista

pueden ser percibidos por el tacto como los envoltorios, los envases, los

relieves y la forma del producto.

v' Defensivas. Se llaman defensivas o de proteccion porque alrededor de la

marca principal, que es la Unica que se utiliza, los signos analogos forman
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una red de seguridad, cuya Unica misidn es la de proteger a la marca
principal. Esta proteccion se puede dar de dos formas. Una, mediante el
registro de las marcas defensivas en la misma clase de la principal y otra,
mediante el registro de las marcas defensivas y aun de la marca principal
en clases diferentes a la que le interesa al productor. Un ejemplo de esto
seria el registro de la marca principal en las clases 29, 30 y 31, aunque el
titular de la marca solamente este interesado en proteger productos de la
clase 29. Ejemplo de estas marcas son las siguientes: CURO PLAST,
PURO PLAST, MURO PLAST, CAROLINA, CARO, CAROLINDA.

De reserva. Son las que se registran para ser eventualmente usadas.

Ligadas. Son aquellas que pertenecen a un mismo propietario, son muy
semejantes y amparan los mismos productos. En las legislaciones que las
reconocen (Inglaterra, arto.26, Australia, arto.13 y Nueva Zelanda, arto.81),
admiten que sean objeto de un Unico registro. Estas marcas solo pueden

transmitirse en conjunto.

Marcas compuestas. Son las constituidas por elementos que considerados

aisladamente no podrian ser apropiados como marcas por ser del dominio
publico, ya que generalmente estan formadas por la combinacién de

palabras o figuras de uso comun.

Marcas complejas. Se forman con la asociacion de una marca compuesta

con otra marca del mismo titular o con la reunién de elementos idoneos

para constituir marcas.
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v" Marcas industriales o de fabrica, marcas comerciales, marcas de

servicio y marcas agricolas.

Las primeras marcas fueron las de los artesanos, con las cuales indicaban la
procedencia de la fabricacién de los productos. No existian en esa época otros
signos distintivos. EI Convenio Centroamericano par la Proteccién de la Propiedad
Industrial las define asi: “Marcas industriales o marcas de fabrica son las que
distinguen las mercancias producidas o elaboradas por una determinada empresa

fabril o industrial”.

Las marcas de comercio aparecieron con posterioridad al desarrollarse el
comercio. Asi como el origen del producto se garantiza con la marca de fabrica, el
comercio se asegura con este tipo de marcas. El Convenio Centroamericano para
la proteccién de la propiedad industrial las define asi: “marcas de comercio son las
gue distinguen las mercancias que expende o distribuye una empresa mercantil,

no importa quien se su productor”.

El mismo Convenio Centroamericano define marcas de servicio asi: “marcas de
servicio son las que distinguen las actividades que realizan las empresas
dedicadas a dar satisfaccion a necesidades generales, por medios distintos de la
manufactura, expendios o distribucibn de mercancias”. La funcion distintiva de
estas marcas se cumple colocandola en los lugares donde se presta el servicio, en
la papeleria u en los elementos con los que se presta el servicio, ya que es posible

aplicarlas a los productos.

El protocolo de modificacién al convenio centroamericano para la protecciéon de la

propiedad industrial no contiene las definiciones de estos tipos de marcas.

Las marcas agricolas son las que usa el agricultor para denotar el origen de los

productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc. En realidad
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no se justifican como una categoria independiente de las marcas de fabrica y por
ese motivo han desaparecido de las legislaciones modernas.

v" Marcas nacionales, marcas extranjeras y marcas internacionales.

Segun Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, no existe una
clara distincion entre marcas nacionales y extranjeras, pues el limite entre ambas
depende de las particularidades del sistema juridico en que se apliquen. Asi por
ejemplo, bajo el derecho mexicano, se aplican normas especiales a las marcas
registradas originalmente en el extranjero o cuyo titular sea una persona fisica o

moral extranjera.

Nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia de las 10:00 a.m. del 30 de enero
de 1958, en el considerando I, dijo: “Por manera que desde este punto de vista
no puede hablarse de “marcas extranjeras” en contraposicion de “marcas
nacionales”, puesto que las primeras al ser registradas en los registros
nicaraguenses, de conformidad con los preceptos de nuestras leyes territoriales,

cobran carta de ciudadania nicaragliense y, por lo mismo se hacen acreedoras a
la proteccion del estado, tal como una marca autoctona. Discurriendo sobre este
topico. Dice el publicista argentino sefior breuer moreno, tantas veces citado: “no
interesa a la ley quien es el propietario (de la marca), ni su nacionalidad, ni su
domicilio. La ley no reconoce existencia legal, o exclusividad en el uso mas que a
las marcas registrales en la oficina competente. Y obedeciendo a ese mismo fin,
para garantizar la lealtad y la buena fe de los negocios mercantiles. A fin de que
tanto los nacionales como extranjeros gocen de los mismos favores y sea
asegurado el derecho” y por ello se establecid en el articulo 1 el “Estado ampara,
dentro del territorio, la propiedad exclusiva de las marcas autorizadas de

conformidad con la ley”.

También, de conformidad con el convenio centroamericano para la proteccién de

la propiedad industrial se requiere que con la solicitud de registro de una marca
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originaria de un pais distinto de los contratantes, se acomparie el certificado de
registro en su pais de origen o0 una declaracion jurada de adopcion de marca, pero
una vez registrada la marca, la proteccion que se le concede el derecho como el
de una marca nacional ya que pertenece a la unién de paises suscriptores del
convenio (Paises Unionistas). Cuando la marca es originaria de cualquiera de los
otros paises contratantes, se debe acompafar con la solicitud de registro el
certificado de registro en su pais de origen o una constancia de prioridad. Las
marcas internacionales son las registradas en la oficina internacional con sede en
Ginebra, Suiza, en virtud del arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas o de los otros tratados sobre tal registro.

v Marcas reqistradas vy no registradas o de hecho.

De conformidad con el arto. 17 del convenio centroamericano para la proteccion
de la propiedad industrial, que sigue el sistema atributivo, solamente las marcas

registrales obtienen proteccion legal.

Las no registradas o de hecho cumplen la misma funcién distintiva que las
registradas sin violar los derechos de estas, pero carecen de proteccion legal,
aunque el sistema adoptado por la ley de marcas y otros signos distintivos es un
sistema mixto, ya que si bien es cierto la proteccién juridica la tienen aquellas
marcas que han sido incorporadas en el registro también ampara en el arto. 8 inc. i
a aquellos signos que han venido siendo usados de buena fe en el territorio

nacional.

v" Marcas generales y marcas especiales.

Las primeras son las adoptadas por una empresa para identificar la totalidad de
los bienes y servicios que comercializa, mientras que las segundas se refieren
especificamente a determinados productos o servicios de tal empresa. Un ejemplo
de marca general es el emblema Bayer en Cruz de Bayer AG, que aplica a todas
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sus marcas en general y un ejemplo de las segundas es cualquiera de las marcas
de esta empresa que sea aplicada a un producto determinado como la marca
Baytalcid.

Juridicamente, estos dos tipos marcarios tienen idénticos efectos, salvo la mayor
posibilidad de adquisicién de renombre o fuerza distintiva que tienen las marcas
generales, en cuanto son idénticas por el publico con una estructura empresarial

determinada.

v Marcas Notorias Mundiales y Célebres.

Por marca notaria se entiende una marca de vasta reputacion, cuyo empleo por un
tercero puede generar confusion acerca del origen o calidad de los productos o
servicios que distingue. Desde el punto de vista practico, el Registro de la
propiedad intelectual puede denegar un registro sobre la base de la probabilidad

de confusion con aquéllas, aun cuando tales marcas no estuvieren registradas.

Yves Saint—Gal, la define como aquélla que goza de un condimento generalizado
en los circulos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una

reputacién importante.

Como sefialan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, no
tiene que tratarse de una celebridad excepcional, como a veces se ha pensado.
Cuando esta condicion esta presente, nos encontramos frente a una marca
“supernotoria”, “célebre” o de “alto renombre” segun los términos de la doctrina
Belga, Holandesa, Suiza y Escandinava. Pero una marca puede muy bien ser
notoria sin haber alcanzado la celebridad.

El protocolo de modificacion del Convenio Centroamericano para la proteccion de
la Propiedad Industrial, siguiente al tratado de Libre Comercio entre México,

estados unidos y Canada (TLC), establece en el inciso €) del arto 9, la prohibicién
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de registrar como marca “una reproduccion, imitacion, traducciéon o trascripcion,
total o parcial, de u signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado
contratante por el sector pertinentes del publico, o en los circulos empresariales
pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero,
cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique,
cuando su uso fuere susceptible de causar confusién o un riesgo de asociacion

con ese tercero, 0 un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.

La preocupacion por proteger las marcas notorias ha originado la idea de
establecer un sistema internacional de registro de esas marcas. Sin embargo, en

una reuniéon del comité de Expertos en Marcas Notorias de la OMPI (Organizacion
Mundial de Propiedad Intelectual), que tuvo lugar en noviembre de 1995, la
mayoria de los paises expresaron escepticismo sobre la posibilidad de crear tal
registro internacional. El problema inicial, que impide su creacion, es la falta de
una definicion internacionalmente reconocida del término “notoria”. El comité
estuvo de acuerdo que tal definicibn debia ser dada por la oficina internacional
para determinar si una marca es notoria o no. La oficina internacional propone,
como minimo, que el siguiente criterio debe ser tomado en consideracion: “los
consumidores potenciales” o “sector pertinente de consumidores” de los productos
0 servicios; “los canales de distribucion de los bienes y servicios”; la “duracién,
extension y area geografica” de cualquier uso o anuncio de la marca; y el mercado
compartido tanto en el territorio donde se solicita la proteccién, como en otros
territorios. Ademas, la propuesta aclara que el registro o uso de la marca en el
territorio en el que solicita la proteccion no debe ser pre — requisito para la
proteccion de conformidad con el concepto de “notorio”. La comision propone una
disposicion similar al articulo 16(3) del acuerdo ADPIC, para incluir una proteccién

en contra de la dilucién de la marca.
La doctrina, ademds, hace la clasificacibon de marca mundiales y célebres, la

primeras son aquéllas cuya notoriedad se extiende no ya a un pais determinado,

sino al mundo en general. Todas las marcas mundiales son marcas notorias, pero
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no todas las marcas notorias son mundiales. Las segundas son las que no
solamente retnen condiciones de notoriedad, sino también una reputacion de que
los productos por ellas identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad

suficiente como para satisfacer al consumidor.

En nuestro pais tanto los tribunales de justicia, como el registro de la propiedad
industrial e intelectual han protegido reiteradamente a las marcas notorias. Entre
otras fallos tenemos los siguientes: sentencia de las 11:00 A.M. del 11 de agosto
de 1971, dictada por el juez primero Civil Distrito de Managua, Dr. Idelfonso Palma
Martinez, caso BAYER AG contra Joaquin Bayer Santacoloma. En este el
solicitante pretendia registrar la marca BAYER para proteger bebidas refrescantes,
aprovechandose de que BAYER AG no tenia registrada su marca para proteger
tales productos y explotar asi el prestigio de la compafiia Alemana. Recientemente
el registro de la propiedad industrial e intelectual en sentencia dictada a las 2:50
P.M. del 25 de julio de 1994, declaro el caracter de notorio de la marca BIMBO y la
Excelentisima Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 85 de las 10.45 A.M.
del 24 de octubre de 1994, protegio y declaré la notoria y el prestigio de la marca
SUR, propiedad de la sociedad Sur Quimica Internacional, S.A.

La marca notoria esta protegida por el arto 6 bis del convenio de Paris, con la
limitacién de que dicha disposicién no concluye las marcas de servicio y extiende
la proteccion Unicamente a productos iguales o similares a los que protege la
marca notoria. La actual ley 19.039 de la Republica de Chile sobre Propiedad
Industrial, establece la proteccion de las notorias aun para la marcas de servicios,
pero con la limitacion de que los productos de la marca notoria y la marca
solicitada sean iguales o semejantes. Sin embargo, la Corta Suprema de Chile en
la sentencia de fecha 17 de junio de 1994, reconocié que existen marcas cuya
notoriedad es tan evidente que trasciende el principio de la especialidad de los
signos distintivos. En virtud de dichas consideracion, dejando sin efecto los fallos
de primera y segunda instancia, acogié una oposicién presentada por Kirbi A/S,
dueia de la famosa marca LEGO.
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El connotado tratadista francés Yves Saint-Gal en su interesante ensayo “la
proteccion de la marca notoria en el derecho comparado”, dice: “la marca notoria
despierta en el espirito del consumidor la idea una buena calidad o cuando menos
de una calidad suficiente que le libra de cualquier engafio en el momento de la
compra”. El mismo autor considera que el uso por parte de un tercero de una
marca notoria constituye un acto parasitario que debe ser objeto de represion.

v Marcas facultativas y marcas obligatorias.

El arto 8 del convenio centroamericano par la proteccion de la propiedad industrial
establece que el empleo y registro de las marcas es facultativo y s6lo sera
obligatorio cuado se trate de productos quimicos, farmacéuticos, veterinarios,
medicinales o de alimentos adicionados con substancias medicinales. Sin
embargo, el arto. 9 de la convencion general interamericana par la proteccion
marcaria y comercial establece la posibilidad de demandar la cancelacion de una

marca por falta de uso.

v Marcas se fantasia, evocativas, descriptivas, significativas

Marcas de fantasia. Segun Pouillet, son “aquellas, creadas o no por el
fabricante, que no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se
aplican, que se desprenden de la naturaleza o género del objeto y que son tan
independientes del producto mismo, que este puede ser reconocido y
designado con otro nombre”. La critica que se le hace a esta definicion es que
el requisito de que las marcas sean independientes del producto mismo, rige
para todas las marcas, pues esto es lo que constituye su caracter distintivo.
Por otra parte, no puede exigirse, como observa Breuer Moreno, que las
marcas de fantasia no despiertan la idea del producto. La marca kodak, tipico
ejemplo de marca de fantasia, despierta en cualquier usuario la idea de

fotografias.
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Breuer propone la siguiente definicion: “Es de fantasia toda denominacion que no
pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea
evocativa; porque la fantasia puede consistir hasta en la deformacién arbitraria

gue se haga de una denominacion precisa 0 necesaria”.

Marca evocativas. Son las que provocan en el publico una idea relacionada
con el producto que distinguen o con sus propiedades. Las marcas formadas
por términos novedosos, como Lacteol, Maltyl o Carbonil han sido calificadas
correctamente como evocativas, aunque reunen simultAineamente las

condiciones propias de marcas de fantasia.

Marcas descriptivas. Son las que describen la naturaleza, funcion, cualidades

u otras caracteristicas de los bienes o servicios que distinguen.

Marcas significativas. Son las formadas por palabras con contenido
conceptual. Estas se oponen a las de fantasia, en sentido estricto. No pueden
ser calificadas de descriptivas, pues su contenido no guarda relacién ni con la
naturaleza ni con las caracteristicas de los servicios identificados. En ejemplo

de este tipo de marcas es la marca Elefante para distinguir cinc.

v' Marcas fuertes y débiles. Franceschelli define las marcas débiles como
aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitacién total, y
las fuertes como aquellas que son protegidas mas intensamente, llegando a
prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que

dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar.

En efecto, el derecho sobre una marca supone un poder de exclusion sobre su
uso por terceros. Este poder puede ejercerse validamente no sélo contra el uso de
la marca en forma idéntica a su registro, sino también contra otros signos,

susceptibles de crear confusion con aquella. Cuando mas amplio sea el circulo de
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signos cuyo uso se ve restringido por los derechos del titular de marca, mas fuerte

sera esta.

Frecuentemente se considera que esta clasificacion es paralela a la de marcas de
fantasias, evocativas, descriptivas y denominativas. Las marcas de fantasia serian
las més fuertes, siendo las demaés, en ese orden cada vez mas débiles hasta
llegar a las denominativas, que carecen de poder distintivo y consiguientemente
de capacidad marcaria. Pero tal criterio es errbneo por que hay marcas de
fantasias formadas con signos totalmente vulgarizados, como estrellas, que se

tornan débiles.

Para determinar la fortaleza de una marca, McCarthy expone tres criterios: el
grado en que el publico consumidor asocia una marca con la empresa que la
utiliza; el nivel evocativo y descriptivo de la marca, y la medida en que la marca es
distintiva desde el punto de vista del numero de terceros usuarios licitos de

marcas que emplean signos similares.

Los conceptos de marcas débiles y fuertes son meros instrumentos de técnicas
juridicas para ordenar los distintos extremos que deben ser tenidos en cuenta a fin

de determinar la esfera de proteccién de una marca.
La fortaleza y la proteccion juridica no son sino dos enfoques, o dos maneras de
nombrar, de una unica realidad formada por el conjunto de reglas juridicas que

tutelan a cada marca.

v Marcas _de_certificacidon. Son aquellas que se aplican a productos o

servicios cuyas caracteristicas o calidad han sido controladas y certificadas

por el titular de la marca. (arto. 2 del protocolo de modificacion).
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Por medio de estas marcas se recomienda a publico la adquisicion de
determinados productos o el empleo de servicios que ostenten ese sello de

garantia.

Una de las marcas de certificacibn mas conocidas es la de la revista
norteamericana “Good Housekeeping”. Los lectores de esta revista,
especializada en presentar modelos de habitaciones, mobiliario, decorados y, en
general, articulos para el hogar, se guian por el sello de la revista para la
adquisicién de los productos, ya que la marca de certificado aparece en dichos
articulos. También en Europa es muy conocida la marca de certificacion IQNET.

Por supuesto el titular de la marca de certificacion no puede usarla en productos
gue él fabrique. Para registrar una marca de certificacion debe acomparfiarse con
su solicitud un reglamento de uso de la marca que fija las caracteristicas
garantizadas por ella y la manera en que se ejercera el control de calidad. Este

reglamento se inscribe junto con la marca.

El titular de una marca de certificacion autorizard su uso a toda persona cuyo
producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso
de la marca. La marca no podra ser usada para productos o servicios del titular de

la marca.*®

La marca de certificacion no podra ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de
embargar, ni de ninguna otra medida cautelar y solamente podra ser transferida
con la entidad titular del registro. El caso de disolucién o desaparicion de la
entidad titular, la marca de certificacién, podra ser transferido a otra entidad

idénea, previa autorizacion de la autoridad gubernamental competente.

En caso de ser anulado el registro de una marca de certificacion o se dejara de

usar por disolucion o desaparicion de la entidad titular, dicha marca de
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certificacién, no podra ser registrada ni usada como signo distintivo durante el
plazo de diez afios, contados a partir de la anulacién, disolucion o desaparicién |,

segun el caso.

18 Bendafia Guerrero Guy, Ibid. Pag # 82
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CAPITULO Il

ADQUISICION DE LA MARCA

—
Declarativo
Para la adquisicion de una marca << Atributivo o Constitutivo™®

existen tres sistemas: Mixto?°

N—

3.1 SISTEMA DECLARATIVO

La ley de marcas de Nicaragua de 1907, seguia este sistema para la adquisicion
de una marca. Segun este, el derecho sobre las marcas es un derecho natural de
propiedad y no una mera creacion de la ley. Las marcas se adquieren por su uso,
teniendo mejor derecho, el que primero la use, aunque no la haya solicitado o
registrado.

Al ocupar una marca de forma continua el usuario asegura para si la posesion de
la misma y si eventualmente otros llegaran a requerir el registro de esa marca,
tendrd el derecho de reivindicar la propiedad frente a la solicitud de registro
posterior o, como claramente estableciéo la Corte Suprema de Justicia en el
considerando Il de la sentencia de las 11:30 A.M del 21 de Agosto de 1931: “La
propiedad de la marca se adquiere por el primer uso de ella, y el registro de la
misma es solo declarativo de propiedad, y sirve para justificar, sin haber de recurrir
a otros medios, una fecha cierta en la posesién, y para que el propietario pueda

ejercitar los derechos especiales y privilegiados con que la ley protege las marcas

19 1bidem Pag # 85

20 Ob Cit. Bendafia Guerrero, Guy José; “Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Intelectual”, 1ra edicion;
Managua Nicaragua, Parsa, 2003. Pag # 21
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registradas. Pero el hecho de un registro posterior que efectle un tercero, de una
marca anteriormente poseida por un primer usante, no despoja a éste de su
derecho el cual mantiene aun una accion para anular el registro efectuado.” La
aplicacidon de este sistema en nuestro pais fue derogado luego por el Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial por un sistema

atributivo o constitutivo.

3.1.1 Caracteristicas del Sistema Declarativo

El jurista argentino Pedro Breuer Moreno, describe de la siguiente forma las

caracteristicas del sistema declarativo:

1. La propiedad de una marca es adquirida por quien primero la usa, aun sin
necesidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expresa o

tacitamente, en forma que no deje lugar a dudas.

2. El deposito confiere ciertas acciones (las criminales), pero aun después de
caducado el depdsito, el titular puede accionar civilmente en defensa de su

marca.

3. Los depositos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso, carecen
de valor. El legitimo propietario, aun sin depositar la marca, puede impedir,

mediante acciones, que quien la deposité continde usandola.

4. El legitimo propietario la deposita, aun efectuado el depdsito por ese
tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello importe el depdsito

gue efectuo.

5. EIl depdsito crea una presuncion de propiedad a favor de quien lo efectua,

Sujeta a prueba en contra.
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6. Sila marca no ha sido usada por nadie, el depésito se considera acto de
apropiacion. De dos personas que no la usan se considera con mejor

derecho quien primero la depositd y continde usandola.

3.2 SISTEMA ATRIBUTIVO O CONSTITUTIVO

Este sistema es el seguido por el Convenio Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, que en la actualidad siguen la mayor parte
de las legislaciones centroamericanas y del mundo. El Arto. 17 del mismo
convenio dice: “La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma
de conformidad con el presente convenio y se prueba con la certificacion de
registro, expedida por la autoridad correspondiente.” Es el sistema que da mayor
seguridad para los efectos de determinar a quien le corresponde el mejor derecho
sobre una marca, pues, el certificado de registro expedido por el Registro de
Propiedad Intelectual, es el documento probatorio del derecho. Por supuesto, para
los efectos de determinar el mejor derecho mientras las solicitudes de registro de
marcas estan en tramite, se toma en cuenta la fecha y hora de la presentacion de

las solicitudes, teniendo mejor derecho el primer solicitante.

3.3 SISTEMA MIXTO

Este es el sistema adoptado por nuestra la Ley de marcas y otros signos

distintivos en los artos. 8inc.i.) y 26

Tipos de sistemas mixtos:

Tipo 1 Segun este sistema, es necesario registrar la marca para poder accionar

civil o criminalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y
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se conserva por el uso. Es decir, aunque el registro es obligatorio, el uso priva
sobre él.

De conformidad con lo preceptuado en los artos. 8 y 26 de la ley. Esta opta por un

sistema mixto muy semejante al de tipo 1, anteriormente referido.

El Inciso i.) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido
siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la

identificacion de los mismos productos o servicios.

Es aqui y en el articulo 26 de la ley, donde se manifiesta el sistema Mixto para la
adquisicién de la marca, pero existe un vacio puesto que la ley no establece, a
diferencia del Protocolo, un plazo de uso minimo de la marca para ejercer
derechos sobre ella, ni el requisito de que su registro debe ser solicitado previo

para presentar una oposicion fundada en su uso.

Es evidente que, debido a las mencionadas lagunas de la ley, exista una clara
contradiccion entre el referido inciso i.) del arto. 8 y el arto 26.

Sin embargo, el reglamento de esta ley llené los referidos vacios estableciendo en

parrafo cuarto del articulo 27 lo siguiente:

“Cuando la oposicion se funde en el uso de buena fe de una marca de
conformidad con lo previsto en el inciso i.) del articulo 8 de la ley, el interesado, de
previo a la presentacién de la oposicién deberéa presentar la solicitud de registro de
la marca y tendra que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses.
Asi mismo, cuando se presentare una oposicion a la solicitud de registro del que

ha usado la marca, este debera probar su uso por el tiempo sefialado.”

En cuanto a que se debe entender por uso de la marca, consideramos que debe
recurrirse a la definicion de uso estatuida en el arto. 37 de la ley.
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Tipo 2. El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de

transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses o afos.

Tipo 3. Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depdsito. Caducado un
registro, se le reconoce al ex propietario el derecho de reinscribirla durante un

cierto plazo.

3.4 CRITERIOS PARA LA ESCOGENCIA DE UNA MARCA

a.) Fantasia: escogencia de términos arbitrarios que nada tengan que ver con

la naturaleza o cualidades del producto.

b.) Evitar formarla con la deformacion de términos comunes

c.) Un sistema aconsejable consiste en combinar silabas del nombre comercial
de la compaiia con silabas del nombre del producto o de sus ingredientes,

pues en ese caso se le da un caracter inconfundible de origen.

d.) Debe ser facil de pronunciar

e.) Si se escogen palabras corrientes es recomendable que éstas tengan

equivalentes graficos en otro idioma.

f.) La combinacion de nameros y letras también es susceptible de constituir

una buena marca.

El autor francés Yves Saint Gal afirma que “La marca escogida no debe
responder solamente a un cierto numero de condiciones juridicas que son
necesarias para asegurar su validez. Dicha marca debe también poseer
cualidades practicas que sean susceptibles de atraer el gusto del publico.
Esencialmente esas cualidades son las siguientes: SER ATRACTIVA,
PEGAJOSA, FACIL DE RETENER Y DE PRONUNCIAR.
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Saint Gal establece: “La marca debe ser simple si se trata de una
denominacion, es preciso evitar que ella sea muy larga o complicada, si no el

publico no retendra facilmente. Si se trata de una representacion, es
indispensable que sea agradable al ojo y que pueda ser reproducida
facilmente, cualquiera que sean los medios empleados: imprenta, grabado,
vaciado, textura, etc. En fin, se trata de una etiqueta, ella no debe revelarse
muy compleja; debe ser al contrario sugestiva y grabarse en el espiritu del

publico.”

Dentro de una de las recomendaciones que hace este autor es “Evitar las
denominaciones que se refieran a palabras en boga o eventos de actualidad.
En efecto, tales palabras no ofrecen a menudo mas que un valor efimero y a
veces el favor del publico puede cambiar en este respecto.” Esto mismo
acontece con las palabras extranjeras “Para las marcas destinadas a la
exportacion, es conveniente verificar si ellas son susceptibles de presentar un
sentido diferente e impropio y desfavorable en su traduccion a la lengua del

pais considerado.”
La ley establece algunos requisitos que las marcas deben llenar para poder ser
inscritas, de lo contrario seran inadmisibles, estas pueden ser inadmisibles por

razones intrinsecas o inadmisibles por derecho de terceros.

3.5 MARCAS INADMISIBLES POR RAZONES INTRINSECAS

Las prohibiciones estdn enumeradas en el articulo 7 de la Ley, en su mayoria

son absolutas Y literalmente establece:

No podra ser registrado como una marca un signo comprendido en alguno de

los siguientes casos:*

2 Arto 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley 380
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a.) Carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o

servicio al cual se aplique.

Uno de los caracteres esenciales de la marca es la distintividad. Si el signo carece
del mismo, no se puede considerar marca. Para determinar si un signo carece de
suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique

entran en juego factores objetivos y subjetivos.

El examinador debe tomar en cuenta la impresién general generada por la marca,
como la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los
potenciales consumidores de los productos y otros factores relevantes al caso. No

obstante que el procedimiento de examen debe ser lo mas objetivo posible.

Se incluyen en esta prohibicion marcas demasiado simples; ejemplo las
constituidas por una linea o cuadrilatero, o bien aquellas muy complejas, como por

ejemplo es la formada por una fotografia de muchas personas.

Estos tipos de signos no son distintivos en abstracto porque no se refieren a
determinados productos, como sucede con los nombres técnicos, comunes o

genéricos de los productos.

b.) Contrario alaley, al orden publico o ala moral.

Otro de los caracteres esenciales de la marca es la licitud. De ahi que no podria
ser una marca un signo contrario a la ley, al orden publico o a la moral. Desde el
campo juridico han resultado infructuosos los esfuerzos por definir la moral y las
buenas costumbres, ya que cambian con el tiempo. Sin embargo como dice
Edgard Bodenhimer, “Todo sistema juridico encarga e integra ideas esenciales de
moralidad predominantes en la sociedad en que forme parte”. De ahi, como afirma
Justo Nava Negrete, que en todas las legislaciones del mundo existan
disposiciones que expresamente protegen la moral y las buenas costumbres.
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c.) Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique
o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o

impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate.

Se refiere a las prohibiciones respecto a la forma usual o corriente del producto y a
la forma necesaria, por ejemplo, no seria registrable una marca que consistiera en

la forma de unos pantalones para proteger pantalones

d.) Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica

al producto o servicio al cual se aplica.

Tiene por objeto evitar que se registren como marcas los modelos de utilidad, por
cuanto las marcas tienen un caracter y la funcién de ser distintivas, no funcionales
o de caracter técnica, esta prohibicion no esta registrada en el convenio
centroamericano, por tanto se podria decir que es una novedad de la ley con

respecto al Convenio Centroamericano.

e.) Consista exclusivamente en un signo usual o una indicacion que, en
el lenguaje comun o técnico, sea utilizado para designar el producto o

servicio al cual se aplica.

Aun cuando estos signos técnicos no sean habitualmente empleados por el
publico en general, sino por un sector de personas, son protegidas por la ley. No
pueden constituir una marca, salvo que, haya adquirido caracter distintivo

mediante el uso.

Tanto los nombres propios, como los técnicos, los comunes y los genéricos son
denominaciones necesarias porque cualquier persona tiene que emplearlas para
referirse a los productos que llevan esos nombres. También debe entenderse
incluida dentro de la prohibicién, los disefios o0 emblemas de tales

denominaciones.
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Es evidente que nadie puede apropiarse de dichas denominaciones, pues se iria
en contra de la Libertad de Comercio.

f.) Constituya un signo que designe, describa o califique las
caracteristicas, cualidades u otros datos correspondientes al

producto o servicio que pretende identificar.

Los signos descriptivos no denotan el origen empresarial de los productos o
servicios. En cambio, proporcionan informacién acerca de las propiedades y
caracteristicas de los productos, de manera que es necesario mantener la libre
disposicion de tales signos a fin de que puedan ser utilizados por todos los

empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

Se incluyen en esta prohibicién las figuras, denominaciones o frases descriptivas,
aguéllas que evocan la idea o representacion del producto servicio a que se
refieren, haciendo alusién directa e inequivoca a los atributos y composiciéon de
éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, presentacion o
época de elaboracién de los productos o de prestacién de los servicios.

g.) Los Colores aisladamente considerados.

Esta es una prohibicién que aparece en todas las legislaciones marcarias, pues no
puede permitirse que nadie tenga derecho exclusivo sobre los colores
aisladamente considerados, es decir, sobre un determinado color, especialmente

si éstos son los colores naturales de los productos.
Hay quienes opinan que el uso de un color determinado como marca puede

devenir en un signo distintivo que indique el origen empresarial de un producto o

servicio y ponen como ejemplo el color amarillo asociado con la marca Kodak.
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h.) Los signhos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o

simbolos de cualquier pais o de una entidad internacional.

En respeto a la dignidad de las personas naturales y juridicas en el paisy a la
libertad de culto que son ampliamente protegidos en la Constitucion Politica de
la Republica en el arto 5y 27, y por la licitud como caracteristica esencial de la
marca no debe ser contraria al orden publico, la moral y las buenas

costumbres.

i.) Los signos susceptibles de causar confusion o engafio sobre la
procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna
otra caracteristica del producto o servicio al cual se aplica.

La veracidad es un caracter esencial de la marca. En consecuencia, no pueden
ser admisibles como marcas aquellas que pueden inducir a error por indicar una

falsa procedencia, naturaleza o calidad.

La ilegitimidad e ineficacia de las marcas receptivas, engafosas, confusas o

fraudulentas obedece a tres propédsitos fundamentales:

a.) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusion en la eleccion
de los productos o servicios.

b.) Evitar que la marca no desempefie su funcion mediata de colectora de
clientela,

c.) Evitar la proteccion de signos que por si mismos serian un instrumento de

competencia ilicita.
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j.) Consista en una indicacion geogréfica que no se conforma a lo

dispuesto en el Articulo 3, parrafo segundo de la presente ley.

Esta disposicion esta en la misma linea de las leyes modernas sobre esta materia
y los autores de derecho marcario, quienes sefalan que es posible el registro de
una indicacion geografica como marca, salvo que la indicacién geografica indique
la procedencia de los productos o servicios 0 cuando pueda originar cualquier
confusién o error en cuanto a la mencionada procedencia. Es, por ejemplo, la
conocida marca CANADA DRY para proteger una bebida refrescante, la cual fue
admitida porque Canada es un pais que no se caracteriza por la produccion de
tal producto ya que tal marca no es de procedencia canadiense y por tanto no

sacaria provecho del prestigio de la indicacion geogréfica.

k.) Constituya una reproduccion o imitacion, total o parcial, de un
escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominacion o abreviacién
de denominacion de cualquier Estado u organizacion internacional,
sin autorizacién del Estado o de la organizacién internacional de que

se trate.

Es necesario, respecto a nuestro pais, tener presente el Decreto numero 1523 del
28 de Noviembre de 1969, mediante el cual el congreso de la Republica dispuso la
prohibicibn del uso de los simbolos y emblemas nacionales para distintivos y
propagandas de empresas 0 establecimientos comerciales o industriales,
sancionando la contravencion con multa de quinientos cordobas imponibles
gubernativamente. En esa ley también se dispuso que las empresas o
establecimientos que usaren al momento de emitirse la ley, simbolos o0 emblemas
nacionales, tendrian treinta dias a partir de la publicacion del Decreto para cumplir
lo que en él se prescribe. Aunque no se refiere directamente al tema tratado, dicho
decreto tiene con él estrecha relaciones, puesto que universalmente la doctrina y
la ley excluyen al simbolo y emblemas nacionales como signos distintivos del

comercio.
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Ademas el irrespeto que constituiria el uso de los simbolos patrios como marcas,
podria inducir la creencia de los consumidores de que los productos o servicios

llevan la garantia del Estado.

En principio no son admisibles el uso y registro como marcas de las banderas,
escudos, insignias, distintivos o denominaciones de naciones extranjeras u
organizacion internacional, salvo que exista la autorizacion correspondiente de

respectivo gobierno u organizacion. Todo acorde con el arto. 3 de la Ley.

Respecto a los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja, la prohibicién de
usar o registrarlos como marcas o como elementos de las mismas, tiene su origen
en la Convenciébn de Ginebra el 6 Julio del convenio de paris, para el

mejoramiento de los heridos y enfermos en los campos de batalla.

[.) Incluya una reproduccién imitacion, total o parcial, de un signo oficial
o de un signo de control o de garantia de un Estado de una entidad
publica nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal,

sin autorizacion de la autoridad competente.

Respecto a esta prohibicidn, es necesario tomar en consideracion que tales signos
oficiales de control o de garantia del Estado o de las entidades a las se refiere
este inciso, son usadas por el Estado o dichas entidades, en consecuencia el
publico consumidor podria creer que los productos o servicios que las ostentaran

como una marca tienen una procedencia oficial.
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m.) Consista en una denominacion de una variedad vegetal protegida
como tal en el pais o en el extranjero, si el signo se destinara a
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso seria

susceptible de causar confusion o asociacion con ella.

Este inciso estd en concordancia con lo contenido en el inciso e.), que prohibe

entre otros el registro de los nombres técnicos de los productos.

Se prohibe expresamente el registro como marca de una denominacién de una

variedad vegetal protegida como tal en el pais o en el extranjero.

m) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de
cualquier pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos,

estampillas, timbres o especies fiscales en general.

Desde el punto de vista doctrinario Breuer Moreno opina que “Nada obsta a que
se registren como marcas las reproducciones de monedas existentes o fuera de
uso. No son emblemas de naciones y si solamente signos de fantasias con
relacion a determinados productos”, y agrega, que las monedas no constituyen

signos distintivos de la Nacion.

Sin embargo la autorizada opinién del connotado autor argentino, es necesario
tomar en consideracion que el disefio o dibujo que ostente la moneda o el billete
tiene caracter oficial por ser el Estado quien tiene a su cargo la emision de los
mismos. Por tal razon el publico consumidor podria creer que los productos o
servicios que ostentaran como marca tal disefio o dibujo, tienen una procedencia

oficial.
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n.) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros
elementos que hagan suponer la obtencion de galardones con
respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales
galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del
registro o a sus causantes y ello se acredite al tiempo de solicitar el

registro.

La inclusion o reproduccién de medallas, premios, diplomas u otros elementos que
hagan suponer la obtencién de galardones con respecto al producto o servicio
correspondiente sin que los mismos hayan sido otorgados constituye un acto de
engafo contrario al caracter esencial de la veracidad de la marca. De ahi que la
ley prohiba tal practica, que también puede considerarse como un acto de

competencia desleal.

3.7 MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCERO

Estan enumeradas en el articulo 8 de la Ley, que establece:
No podra ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaria un derecho

anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos:*?

a.) El signo es idéntico a una marca registrada o en trdmite de registro en
el pais por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los

mismos productos o servicios.

Se refiere al caso en que el signo solicitado es idéntico a una marca registrada o
en trdmite de registro para distinguir los mismos productos o servicios. Para que
se opere la prohibicibn de conformidad con este inciso se requieren dos

condiciones: la identidad del signo y la identidad de los productos.

2 Arto. 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley 380
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b.) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en tramite de
registro en el pais por un tercero desde una fecha anterior, que
distingue los mismos o diferentes productos o servicios, Si su uso

podria causar un riesgo de confusion o de asociacion con esa marca.

Esta prohibicion es parcialmente una repeticion de la establecida en el inciso
anterior en lo que respecta a la hipétesis de un signo idéntico y los mismos
productos o servicios, pero difiere en cuanto a que hace referencia a un signo
similar para proteger los mismos productos o servicios. También contempla la
hipotesis de que el signo sea igual, pero proteja productos o servicios diferentes.
Acertadamente la ley, en consideracion a que la clasificacion internacional de
productos y servicios no es perfecta, toma en consideracién a que la clasificacion
internacional de productos y servicios no es perfecta, toma en cuenta, mas que la
clase a la que corresponden los productos o servicios, la semejanza de éstos
cuenta, mas que la clase a la que corresponden los productos o servicios, la
semejanza de éstos y el riesgo de confusion o de asociacién con esa marca que

pueda sufrir el publico consumidor.

Para evitar el riesgo de confusion no basta con que el signo que se pretende
proteger como marca tenga aptitud diferenciadora en abstracto, esto significa, que
no basta que no sea genérico, sino que tiene que presentar ademas aptitud
diferenciadora en concreto frente a los signos de las empresas que estén ya

prioritariamente protegidos.

Esto significa como regla basica que para determinar si existe o no el riesgo de
confusion no es suficiente la comparacion de los signos enfrentados en si mismos
considerados, sino que es preciso realizar una doble comparacién, esto es, tanto
de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para

distinguirlos en el mercado.
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Esta es la regla conocida como especialidad de la marca, que significa que la

proteccion de la marca no se refiere al signo en si mismo, sino al signo como

medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios.

c.) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rétulo o un
emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su
uso podria causar un riesgo de confusion o de asociacién con ese

nombre comercial, rétulo o emblema.

Un nombre comercial, rétulo o un emblema no solamente se protege respecto al
uso de otro nombre comercial idéntico o semejante, sino también frente al uso o
registro de una marca de un tercero, idéntica 0 semejante a aquél, que proteja
productos iguales o semejantes a la actividad del establecimiento protegido por el
nombre comercial, ya que de otro modo se produciria confusién entre el publico
consumidor y se causarian un dafio al titular del nombre comercial. Esta medida
evita muchos problemas motivados por la interferencia de derechos sobre marcas
y nombres comerciales. Asi mismo, es prohibido usar o registrar un nombre
comercial igual o parecido a una marca registrada a favor de un tercero, cuando
los productos o servicios que con ella se amparan sean similares a la actividad
relacionada con el establecimiento cuyo nombre presenta registro. La Corte
Suprema de Justicia resolvié que no cabe el registro del nombre comercial THE
REGINA CORPORATION por el registro previo de la marca REGINA, la primera
comercializa la misma clase de productos que protege la segunda, esto
establecido en la sentencia numero 74, 11:00 Am, del 6 de Junio de 1984 (BJ 204
de 1984)

d.) El signo constituye wuna reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o trascripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando

Su uso pudiera causar un riesgo de confusion o de asociacion con el
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signo distintivo notorio, o un riesgo de dilucién de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario, o implicaria un

aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Esta disposicion se basa en el literal a.) del apartado 1 del arto. 4 de la
Recomendacion conjunta de la Union de Paris y la OMPI relativa a la proteccion

de las marcas notoriamente conocidas, la cual dice:

“Se estimara que una marca esta en conflicto con una marca notoriamente
conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una
reproduccion, una imitacién, una traduccién, o una transliteracion, susceptible de
crear confusion, de la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte
esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o esta
registrada, en relacion con productos y / o servicios idénticos o similares a los que

se aplica la marca notoriamente conocida.

e.) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en
especial tratandose del nombre, firma, titulo, hipocoristico,
seuddnimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita
el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o,

si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Los elementos que se hacen mencion en el inciso e.) Son:
4

- El Nombre.

- La Firma.

< - El Patronimico.

- El Seudonimo.

- Hipocoristico.
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¢ El Nombre: se define como “El medio de identificacion de las
personas dentro de la sociedad”. Responde a la funcion
identificadora de la persona y su importancia se destaca como un
derecho esencial sobre otros signos de identificacion personal como

los sobrenombres, apodos, seudonimos, titulos de nobleza, etc.

Al constituir el nombre un derecho de la personalidad en cuanto es inherente a la
persona que identifica, si va a ser utilizado como marca por un tercero, es
necesario el consentimiento de la persona que lleva ese nombre y, si ya ha

fallecido, sus ascendientes o descendientes de grado mas préximo.

La norma protege el nombre también contra el uso de otros que “Mediante simple
artificio de una deformacién al componer la denominacion, se pueda despertar en
la gran mayoria del publico reminiscencias de un nombre famoso que solventaria
la calidad de la mercaderia prescindiendo del consentimiento del titular que la ley

requiere para que esa apropiacion sea legitima.

Solamente el titular del nombre o, si ha fallecido, sus ascendientes o
descendientes de grado mas proximo, tienen interés legitimo para oponerse o

demandar la nulidad de la marca.

¢ La Firma: es definida por Guillermo Cabanellas en su diccionario
enciclopédico de derecho usual como: “Nombre y apellido, o titulo,
gue se pone al pie de un escrito, para acreditar que procede de
quien lo escribe, para autorizar lo alli manifestado u obligarse a lo
declarado en el documento” por su parte Lesiona expresa que no
esta definida por la ley, cosa laudable por cuanto se ajusta al espiritu
antiformalista del derecho moderno.
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La firma debe ser obra personal del firmante. Segun Neri, “Es la representacion
gréfica del nombre y apellido de una persona hecha de su pufio y letra, en la forma
habitual y caracteristica, y estampada al pie de un documento escrito a mano o a
maquina, o impreso, con el unico objeto de obligarse por su contenido. No es
menester que exprese el nombre y el apellido completo del firmante, pues de uno

u otro modo que se escriba la firma tiene validez.
Dada la importancia de la firma, la ley la protege, impidiendo su registro como
marca si el consentimiento del interesado o de sus ascendientes o descendientes

de grado mas préximo.

¢ El Patronimico: Es una especie de apellido y no aparece entre los

términos no registrables en otras legislaciones. El Diccionario de la
Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola, vigésima primera
edicién de 1992 lo define asi: “Entre los griegos y romanos, deciase
el nombre que, derivado del perteneciente al padre u otro antecesor,
y aplicado al hijo u otro descendiente, denotaba en estos la calidad
de tales. 2. Aplicase al apellido que antiguamente se daba en
Espafia a hijos, formado del nombre de sus padres. Ejemplo:

Fernandez de Fernando, Martinez de Martin.

¢ El Seudonimo: es definido por el Diccionario Enciclopédico Usual de

Guillermo Cabanellas como el nombre empleado en lugar del
auténtico, especialmente por literatos, periodistas, actores y demas
gente de contacto frecuente con el publico; a fin de singularizarse,
evitar apellidos comunes o poco eufénicos o como propaganda por lo
llamativo o atrayente.”® Los investigadores sefialan que no eran

usuales antes de la invencion de la imprente.

2 Cabanellas de la Cueva Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, XXI edicién,
Editorial Heliasta SRL 1989, Buenos Aires Argentina
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El seudonimo, de no llegar al encubrimiento del nombre verdadero ante
las autoridades y en actos solemnes, no esta prohibido; pero debe
evitarse la adopcién de otro nombre y apellido que induzca a facil
confusién con la denominacion habitual de las personas. Cabe registrar
el seudénimo para garantia de los derechos de autor. Tal eleccién
adoptiva y nominal para si (en libérrima autoconfirmacion laica) tiene el

titulo de rotulo profesional entonces.

¢ Hipocoristico: Dicese de los nombres que en forma diminutiva,

abreviada o infanti se usan como designaciones carifiosas,

familiares o eufemisticas.

f.) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio
de una persona juridica de una comunidad local, regional o nacional,
salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad

competente de esa persona o comunidad.

El inciso f.) estad en concordancia con lo dispuesto en el arto. 130 del Codigo de
Comercio con respecto a las sociedades, el Convenio Centroamericano no
contemplaba expresamente el nombre, la imagen o el prestigio de una persona
juridica o de una comunidad local, regional o nacional, pues, el inciso h) del
arto. 10 se referia de manera general a “los nombres”, lo cual dejaba sujeto a

discusion si la proteccion al nombre se extendia al de las personas juridicas.

g.) Cuando contenga una denominacion de origen protegida para los
mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso podria
causar un riesgo de confusién o de asociacion con la denominacion, o

implicaria un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

La ley otorga una amplia proteccion a las denominaciones de origen. En esta

disposicion prohibe el registro como marca de una denominacién de origen
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protegida para los mismos o diferentes productos, en este ultimo caso, cuando su
uso podria causar un riesgo de confusién o de asociacion con la denominacion, o
implicaria un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Si no existen tales
posibilidades de causar un riesgo de confusibn o de asociacibn con la
denominacion o no implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad, si se

podria registrar la denominacién como marca.

h.) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de
propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura

distinta a las reguladas en la presente ley.

Protege los derechos concedidos por otras leyes, en respeto de las garantias que
el sistema juridico le ofrece por ejemplo, el nombre de una obra literaria no podria
ser registrada puesto que lesiona un derecho adquirido en virtud de la ley de

derechos de autor.
i.) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido
siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la

identificacion de los mimos productos o servicios.

Esto se refiere a la Adquisicion del caracter distintivo mediante el uso continuo de

un signo, es decir, aunque el registro es obligatorio, el uso priva sobre él.
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CAPITULO IV

REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS

Para que la marca pueda tener efectos sobre terceros, necesariamente debe ser
registrada. De acuerdo a lo establecido en el arto. 26 de la ley, dejando a salvo el
derecho que se adquiere mediante el uso segun lo preceptuado en el arto. 8 inciso

i.) de la misma

Para ser registrada deben reunir los requisitos que la ley establece en el caso de
los criterios de escogencia de una marca, enumerados en el capitulo anterior y
gue las mismas no tengan prohibiciones (inadmisibles por razones intrinsecas o

inadmisibles por derechos de terceros).

El procedimiento de registro de la marca esté establecido en el arto. 9 de la ley. La
ley admite las solicitudes multiclases, esto es de una marca en varias clases. (arto
9, inc 1.6) de manera que la tasa basica corresponde a la solicitud de la marca y la

tasa complementaria a cada una de las clases.

5.1 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA MARCA

Los requisitos para la registrar la marca, segun la ley son:

1. Un petitorio que incluiré:
1.1 Nombre y direccion del solicitante
1.2 Lugar y Constitucion y domicilio del solicitante cuando fuese una
persona juridica.

1.3 Nombre del representante legal, cuando fuera el caso
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1.4 Nombre y direccién del apoderado en el pais, cuando se hubiere
designado; la designacion sera necesaria si el solicitante no tuviera
domicilio ni establecimiento en el pais.

1.5 La marca cuyo registro se solicita, si fuese denominativa sin grafia,
forma ni color especial.

1.6 Una lista de los productos o servicios para los cuales desea
registrar la marca, agrupados por clases conforme a la clasificacion
internacional de productos y servicios, con indicacion del nimero de
cada clase.

1.7 Firma del solicitante o de su apoderado.

2. Una reproduccion de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera
una grafia, forma o color especial o fuese una marca figurativa, mixta o
tridimensional con o sin color.

3. El poder o el documento que acredite la representacion segun fuera el
caso.

4. Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en
los artos 7 y 8 de la presente ley, cuando fuese pertinente.

5. El nombre de un estado de que sea nacional el solicitante, si es
nacional de algun estado, el nombre de un estado que el solicitante
tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un estado en que el
solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y
efectivo, si lo tuviera.

6. El comprobante de pago de la tasa establecida.?*

Solicitada, previo examen de forma, establecido en el arto. 14 de la ley, se
publicara dicha solicitud por una sola vez y requiere que se mencione el domicilio
del solicitante, que debe contener dicha publicacion, el nimero de solicitud y la
lista de productos o servicios para lo cuales se desee registrar la marca y la clase

o clases correspondientes.?

# Arto. 9 de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380
% \bid. Pag # 42
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Publicada, podra hacer uso de la oposicién el que asi lo deseare en un plazo de
dos meses contados a partir de la publicacion.

De existir objeciones por parte de un tercero que hace oposicion, en cuanto a las
prohibiciones contenidas en los artos 7 y 8 de la ley, el registrador notificara al
solicitante, teniendo éste un plazo de dos meses para responder tal objecion y

luego emitira el registro una resolucion fundamentada sobre la oposicion.

5.1.1 Casos en que cabe deducir oposicion:

Podré haber oposicién por parte del interesado en los siguientes supuestos:?°®
a.) Derecho derivado de un derecho marcario preexistente.

En este caso el signo distintivo protegido puede ser idéntico o semejante en grado
de confusion con el signo distintivo solicitado. Puede oponerse en virtud de una
solicitud de registro anterior a la que es objeto de oposicion. Cabe también de
conformidad con el inciso i.) del arto 8 de la ley, la posibilidad de oposicion con
base a una marca no registrada, pero que haya sido usada por lo menos durante
seis meses.

b.) Derecho de impedir que ciertos signos sean objeto de apropiacion.

Cuando se solicita el registro del nombre técnico de un producto o cuando se

pretende registrar un término descriptivo del mismo.

c.) Derecho ajeno al régimen marcario.

Cuando la oposicién tiene por fundamento un derecho de autor por ejemplo.

% \bid. Pag. # 44
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d.) Derecho relativo a intereses puramente extrapatrimoniales
Como el que se opone al registro de su nombre como marca.

De no existir oposicion o de no haber mérito en la oposicion presentada, se
procedera al examen de fondo establecido en el arto. 18 de la Ley, es decir,
revisar si no contiene ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley en los

artos 7y 8.

El examen de fondo tiene como fin fundamental apreciar si dicha marca esta
disponible, lo cual conduce a determinar si ella no es semejante en grado de

confusién a otra ya registrada o en tramite de registro.
Las semejanzas entre las marcas pueden ser:?’

a) Gréfica. Cuando los disefios o dibujos de las marcas, e inclusive los tipos de
letras usadas en las marcas nominativas tengan trazos parecidos o iguales,
aunque las letras o los dibujos que representan sean diferentes. También se da tal

semejanza cuando existe similitud en la combinacion de colores.

b) Ortogréfica. Las marcas nominativas son semejantes cuando tienen algunas
letras o silabas iguales y en la misma disposicion. Sin embargo, se ha hecho muy
comun en nuestro pais el llamar grafica tal semejanza, lo cual, a mi parecer, no es

un desacierto porque cada letra tiene su trazo caracteristico.

¢) Auditiva. Cuando las marcas se pronuncian en forma parecida. Esto sucede en

el caso de palabras parénimas.
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d) De forma. Esta similitud se da con relaciona los envases. En realidad, es muy

dificil disefiar un envase absolutamente novedoso, ya que por lo general, debido a

la funcion que cumplen, los envases tienen formas parecidas, por tal razén se les

ha considerado marcas débiles.

e) Ideoldgica.

Conceptual de las palabras. Es la que se deriva del mismo o parecido
contenido conceptual de las marcas, de manera que se evoca 0 representa
una misma cosa, caracteristica o idea la que impide al consumidor

distinguir una de otra.

Conceptual de dibujos. También es posible que exista semejanza
ideoldgica entre marcas que estén formadas por dibujos que representen

una misma cosa.

Conceptual entre una palabra y un dibujo. Es la que existe entre una

palabra y el dibujo (pintura o fotografia) que la representa.

Similitud por la inclusion en la marca del nombre del producto que
distingue. Tal caso se da cuando la marca solicitada esta formada por el
producto que distingue y una palabra o particula idéntica o parecida a la
gue forma la marca anterior. Por ejemplo, “panroyal” y superrosal”,
“supercafe” y “super”. En estos casos existe la posibilidad de que la
confusién resulte, no de la mencién simple de las marcas, sino de la
manifestacion practica que resulta al emplearlas. Se pide pan royal y no

pan marca “panroyal’”.

El caso de palabras antonimas o de significados contrapuestos. Por

ejemplo, fiel e infiel. En tal caso existe una evocacién reciproca entre
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marcas y es posibles que el publico que el publico consumidor se
confunda. El registrador debe tomar en consideracion tal factor.

= Similitud entre una palabra en idioma extranjero y su traduccion.
Aunque por regla general los idiomas extranjeros se reputan como no
conocidos por el publico consumidor, no puede desconocerse que algunos
idiomas son muy conocidos como el ingles, el francés y el italiano y que
muchas palabras de estos son conocidas por el publico. En tal caso, no se
puede negar que al traduccién de una palabra a cualquier de esos idiomas
evocara la palabra correspondiente de nuestra lengua. Esto, por supuesto,

no sucede con lenguas desconocidas.

Confusién entre marca que no distinguen productos idénticos.

La confusion entre tales marcas se da cuando el consumidor cree que los
productos, aunque pertenecientes a la misma clase son diferentes o pertenecen a
clases diferentes, tienen un origen comun, es decir, un mismo fabricante. La
proteccion de la marca registrada en estos casos, es de caracter excepcional,
tomandose en cuenta los factores de cada caso, y no de manera general, porque
se caeria en el abuso de pretender la proteccion de una marca, registrada en una
clase. El registrador debe tomar en cuenta, por ejemplo, si se trata de productos
del mismo género como la mermelada y la miel, si son productos hechos con la
misma materia prima, si una marca protege a un producto y la otra a accesorios de
este; si los articulos, a pesar de estar ubicados en clases diferentes, se utilizan en
forma conjunta, formando parte de un todo; si los articulos tienen la misma
finalidad o son afines y finalmente, si los productos se venden en un mismo

negocio.

También puede darse la confusidén entre marcas que cubren servicios y las que

cubren productos. Un servicio de reparacion de televisores, Segun Otamendi, por
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su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las marcas de

ambos son confundibles.

5.1.2 Regla para apreciar las semejanzas entre marcas.?®

lra. La confusion resulta de la impresion de conjunto despertada por las

marcas.

Por lo general, el consumidor no se detiene a analizar la marca del producto que
adquiere: con un golpe de vista aprecia si es la que solicita. Obra por impresion, y
es el aspecto general de la marca que se le entrega, quien la provoca. El publico
es distraido: si el conjunto de los elemento de una marca, si su aspecto, no le

produce una impresién distinta de aquella que le interesa, pude confundirlas.

2da. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultaneamente.

De la regla anterior se deduce que el examen no debe efectuarse
simultaneamente sobre las marcas para establecer su semejanza de conjunto. Si
las colocamos una al lado de la otra, natural e instintivamente estableceremos
comparaciones procederemos a “disecarlas”, que es precisamente, lo que no

debemos hacer.

El consumidor no esta en condiciones de realizar el cotejo, y la ley trata de impedir
gue el sea engafiado. Tiene presente por muy corto tiempo (el que necesita el
proveedor para entregarle la mercaderia) y a distancia, una sola de las marcas. En
todo caso, solo puede compararla con el recuerdo que conserva de la otra. Por
eso resulta conveniente que el llamado a decidir, si hay posibilidad de confusion,
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deje transcurrir un cierto tiempo desde el momento en que vio una marca hasta el

momento en que va a examinar la otra.

Solo asi se aproximara a la realidad de las cosas. El recuerdo de lo visto o leido,
por un proceso de sedimentacién, se concreta en una “impresion” determinada. Si
dos marcas se “recuerdan” en forma analoga, no hay duda de que pueden llegar a

confundirse.

3ra. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador

presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

intimamente ligada a esta circunstancia se halla la categoria de comprador
habitual: su cultura y espiritu de observacion influyen en el reconocimiento de las
marcas. Cierta categoria de productos (jabones de limpieza, articulos de cocina y
conservas, hilos de coser, etc., etc.), son adquiridos por personas de servicio u
obreros, que prestan muy poca atencién a lo que compran y que ademas, no

estan en condiciones de discernir r@pidamente sobre su signo de identificacion.

4ta. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan

entre las marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante

disposicion de esos elementos.

En la mayoria de los casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la
casualidad: es obra premeditada del competidor desleal que trata de producir
confusiones. Se explica que ese comerciante poco escrupuloso, buscando
defensas contra la accion del titular de la marca imitada, incluya en la suya

elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles.
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La resolucion para el registro de la marca esta establecida en el arto 17 de la
ley y en el arto. 28 del reglamento. Que serd debidamente notificada al
solicitante. Toda resolucion en el sentido que sea debera estar debidamente

fundamentada.

Cuando haya sido aprobado el registro de la marca mediante resolucion, el
registro emitira un certificado de registro que deberd ser publicado en la
Gaceta o en el medio oficial del registro, todo acorde con lo dispuesto en el

arto 19 de la ley y el 31 del reglamento.

El registro de la marca se hara ante las Oficinas del Registro de la Propiedad
Intelectual adscrito al Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) que

se estructura de la siguiente manera:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL NICARAGUA DIRECTORA J

Registrador Propietario

INFORMATICA
SECRETARIA J
SECRETARIA RPI |
SUB-DIRECTOR
Registrador Suplente
Mario Ruiz Castillo
|
| | | |
DIRECCION ESPECIFICA DIRECCION ESPECIFICA DIRECCION ESPECIFICA DIRECCION ESPECIFICA
MARCAS Y OTROS SIGNOS INVENCIONES Y NUEVAS DERECHO DE AUTOR Y VARIEDADES VEGETALES
DISTINTIVOS TECNOLOGIAS DERECHOS CONEXOS
EXAMINADORES* J_ '
EXAMINADORES J
PROMOTOR CULTURAL J
DEPOSITO LEGAL Y
ARCHIVO
INSCRIPCION Nota: Al Cumplimiento de la Ley 380 Marcas y Otros Signos
Distintivos, Articulo 141, se conformaron las Direcciones
Especificas.

ELEMENTO FIGURATIVO J_

74



5.3 COTITULARIDAD DE LA MARCA

Se da cuando dos 0 mas personas solicitan conjuntamente una marca y
obtienen el respectivo registro de la misma, siendo coparticipes de la marca
registrada. También la cotitularidad de la marca puede ser derivada cuando
dos 0 mas personas adquieren una marca registrada a favor de un solo titular.
La cotitularidad derivada se produce en muchos casos por sucesion

hereditaria. Todo esto es regulado por el arto 20 de la ley.*

El registro de la marca tiene una vigencia de diez afios a partir de su registro y
puede ser renovada de forma indefinida cada diez afios. Establecido esto en
los artos del 21 al 23.

El registro también puede ser corregido, el titular de la marca puede pedir en
cualguier momento corregir algan error. La correcciéon no se admite si implica
un cambio esencial de la marca o una ampliacion de la lista de productos o
servicios cubiertos por el registro aunque si puede pedirse que se reduzca o
limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

5.4 CARACTER DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

Est4 establecido en el arto. 12 del Reglamento de la ley, significa que la
proteccion juridica de la marca se encuentra limitada a productos o servicios
determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. Las

excepciones a la caracteristica de la especialidad son:

v' Las Marcas notorias, que se protegen de conformidad con el inc. d) del arto.

8 de la Ley. Aunque los productos sean diferentes.
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v/ Cuando se protejan productos o servicios similares, de manera que los
consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios
correspondan a clases diferentes.

v Las “marcas de casa”.*°

5.5 TRANSFERENCIA DE LICENCIA Y USO DE LA MARCA

Esta regulado en los artos 30 y 31 de la ley y en los artos del 41 al 44 del
Reglamento, que permite la transferencia de la marca o en tramite de registro, asi
como la transferencia libre de la marca por acto entre vivos o por sucesion, de
forma independiente de la empresa o parte de la empresa de su titular y con

respecto a uno o alguno de los productos.

La licencia esta regulada en los artos 32 y 33 de la ley en los artos 45 y 46 del
reglamento, que permite el traspaso de la marca registrada o en tramite de registro
y la posibilidad de que cualquier persona interesada o la autoridad competente
demanden la cancelacion del contrato de licencia cuando por defecto de un
adecuado control por el titular ocurriera o pudiera ocurrir confusion, engafio o
perjuicio para el publico, o se configurara una practica perjudicial para la

competencia dentro del mercado.

Ni La ley ni el reglamento conceden facultades legales al licenciatario para tomar
las medidas legales tendientes a impedir el empleo indebido de la misma y ejercer
las acciones que competan a su propietario tal y como se establecia en el parrafo
segundo del arto. 33 del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la

Propiedad Industrial.
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5.6 DERECHOS EXCLUSIVOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA
MARCA

Es un derecho erga omnes establecido en el arto. 26 de la Ley. Este es el
componente esencial del derecho sobre la marca y constituye el aspecto negativo
del mismo, que es la prohibicién del uso de la marca por parte de un terceroy a la

vez un aspecto positivo que es el derecho de su titular a usarla

En este mismo arto. 26 se enumeran actos que estan en concordancia con las
prohibiciones establecidas en el arto. 8 de la ley. Comprende no soélo el signo
distintivo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, sino

también los signos y servicios idénticos y semejantes.

Este derecho exclusivo dado al titular de la marca se agota segun lo preceptuado
en el arto. 29 de la Ley cuando los productos legitimamente marcados se
hubiesen introducido en el comercio de cualquier pais por el mismo titular o por

otra persona con su consentimiento o econémicamente vinculado a él.

Los efectos del registro de la marca dan diversos derechos al titular de la misma,
entre ellos:
—
- Prelacion en el derecho de la Marca
~< - Derecho de Prioridad

- Proteccion de la Marca “Tal Cual”

N—

5.9.1 PRELACION EN EL DERECHO DE LA MARCA.

Prelacion, significa Primacia o antelacion que en el tiempo debe concederse a
algo y que se sintetiza en el principio juridico “Prior in tempore, prior in jure”, la ley
lo establece en su articulo 5 de igual manera esta establecido en el articulo 21 del

Convenio Centroamericano. La ley establece la prelacién, dejando a salvo los
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derechos resultantes de la notoriedad de la marca conforme a la ley y tratados
internacionales (Convenio de Paris relativos al derecho de prioridad).*

5.9.2 DERECHO DE PRIORIDAD

Es el derecho del que goza el que tiene un registro de marca, patente o modelo de
utilidad en un pais suscriptor del Convenio Centroamericano o el Convenido de
Paris en virtud de pertenecer a la union de paises suscriptores de dichos
convenios de contar con seis meses en el caso de la marca, para hacer depésito o
inscripcién de la misma en alguno de los demas paises miembros, sin que pueda
ser invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo,
especialmente por el depésito o por el uso de la marca. Este derecho esta
regulado por el articulo 10 de la ley en el que se establece el momento de

invocarse.

También en el articulo 16 hace referencia a la “Prioridad Doméstica” que es
basada en una solicitud anterior introducida en el mismo registro de la Propiedad
Intelectual en el que se invoca la prioridad, siempre y cuando no haya sido

invocada en esa solicitud una prioridad anterior.

La solicitud puede ser de prioridades multiples o parciales, tal y como lo establece
el arto. 7 del reglamento entendiéndose mudltiples, cuando la lista de productos o
servicios de la solicitud presentada combina las lista de productos o servicios de
%dos o més solicitudes prioritarias, las parciales por su parte se invocan cuando la
lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye sélo parcialmente

los productos o servicios comprendidas en la lista de la solicitud prioritaria.

La naturaleza juridica del derecho de prioridad no ha sido bien definida, para unos

como Casalonga, representa una excepcion a la aplicacion de la ley nacional por
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razones de justicia internacional, Roubier por su parte la define como un medio
legal de defensa para reivindicar, después de cierto tiempo, una patente en otro
pais. Para Lads, no se trata de un derecho sino mas bien de una ficcion legal.

Para Poulliet, se trata de un puro efecto de fecha.

Esta prioridad se puede invocar para hacer valer la proteccion temporal de
conformidad con el arto. 11 del Convenio de Paris, todo segun lo establecido en el
arto. 19 del reglamento. En Nicaragua el Registro de la marca concede el derecho
de prioridad al titular del registro, puesto que Nicaragua es pais suscriptor del
Convenio Centroamericano para la proteccion de la Propiedad Intelectual.

5.9.3 PROTECCION DE LA MARCA “TAL CUAL”

Establecida en el arto. 6 del Convenio de Paris, ampliamente relacionada con el
derecho de prioridad que es regulado en el arto 6 de la ley, que significa que el
unionista (Pais perteneciente a la union de paises suscriptores del Convenio
centroamericano de Propiedad Intelectual y el Convenio de Paris) que tiene la
propiedad de su marca regularmente registrada en su pais de origen puede
obtener la proteccion de su marca en los otros paises de la union, para evitar los
inconvenientes derivados de las distintas exigencias nacionales en materia de

signos registrables.

Aunque Puede ser rechazado el registro de las macas depositadas “Tal cual” o

invalidados tales registros por los motivos siguientes:

1. Marcas que por su naturaleza afecten derechos adquiridos por
terceros en el pais donde la proteccion ha sido solicitada.

2. Marcas que estén desprovistas de todo caracter distintivo, o bien

formadas exclusivamente de signos o por indicaciones que puedan

servir, en el comercio, para designar la especie, calidad, cantidad,
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destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de
produccién, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje
corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del

pais donde la proteccién se reclama.

3. Marcas que sean contrarias a la moral o al orden publico y en

particular, capaces de engafiar al publico.

4. Marcas que den lugar a situaciones de competencia desleal.®

5.6.1 Sistemas de agotamiento del Derecho Exclusivo sobre la marca.

- Nacional
SISTEMAS - Regional

- Internacional

Nacional: Es cuando el agotamiento se produce por la primera
comercializacion del producto en el mercado nacional, realizada o consentida

por el titular del derecho de propiedad intelectual.

Regional: Ocurre cuando la primera comercializacibn se produce en un

mercado regional o supranacional.

Internacional: Constituye la libertad plena de las importaciones y subsiguientes
ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el estado importador
en que esa marca estuviese registrada luego de que hubieran comercializado por
primera vez por el titular del derecho con su consentimiento en cualquier lugar del
mundo. Este es el sistema adoptado por Nicaragua, establecido en el arto. 29

parrafo primero, al especificar que el agotamiento del derecho exclusivo se da
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cuando los productos legitimamente marcados se hubiesen introducido en el
comercio de cualquier pais por el mismo titular o por otra persona con su

consentimiento o econdmicamente vinculado a él.

5.7 TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA*

Entre las causas de terminacion del registro, la ley contempla:

5.7.1 La nulidad

Esta estatuida en el arto. 34 de la ley y reglamento en el arto. 49 del reglamento.
Ruede ser demanda de cualquier persona interesada, se tramita en juicio
ordinario, ante la autoridad judicial correspondiente (Juez de Distrito de lo Civil).
Cabe cuando el registro haya sido efectuado en contravencion a las prohibiciones
establecidas en los artos. 7 y 8 de la ley. Cuando se trate de contravenciones a las
disposiciones del arto. 7, la nulidad también puede ser demandada por una

autoridad competente.

El tercer parrafo del arto. 49 del reglamento establece que “Si el registro se realizo
contraviniendo disposiciones de la ley y el presente reglamento, la nulidad podra
ser promovida por el perjudicado o por el ministerio publico”.

El reglamento va mas alla de ley, esta solamente faculta a la autoridad
competente para demandar al nulidad de la marca cuando haya sido inscrita
contraviniendo las disposiciones del arto, 7 y aguel cuando el registrador se realizo
contraviniendo disposiciones de la ley y el presente reglamento, es decir, en
adicion de las establecidas en el arto. 7. consideramos que debe prevalecer el

arto. 34 de la ley, porque el reglamento no la puede reformar.
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La autoridad competente que, de conformidad con el parrafo trascrito del
reglamento, es el ministerio publico. De conformidad con el arto. 10, inciso 6, de la
ley organica del ministerio publico, el ministerio publico tiene a su cargo el ejercer
la accion civil en los previstos pro la ley, por lo que puede entablar la demanda de

nulidad a la que nos hemos referido.

Estacion prescribe a los cinco afos a partir de la fecha del registro de la marca
impugnada y no precedera si el interesado hubiese hecho oposicion en su

oportunidad.

5.7.2 La Accion reivindicatoria

Esta accion, incluida entre las acciones por infraccion (arto. 96) constituye una
causa de perdida de derecho sobre la marca, por cuanto esta se transfiere a
qguienes tiene derecho sobre la marca, en las hipdtesis consignadas en el

mencionado articulo.

5.7.3 La Generizacion de la marca

La ley la llama impropiamente generalizacion de la marca (arto. 35). El reglamento
hace la aclaracion en el arto. 47. esto es asi porque este articulo trata de los casos
en que las marcas se vuelvan genéricas y no generales, que es una cosa muy

distinta.

En el derecho espafiol se denomina “vulgarizacion de la marca”. Esta tiene cuando
un signo que inicial mente denotaba el origen empresarial de un producto o
servicio, perder este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en
el comercio los productos o servicios del mismo genero al que pertenece el
producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en

atencion a su origen empresarial.
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5.7.4 Sistemas en el derecho comparado de caducidad de la marca por

generizacion

Existen en el derecho comparado dos sistemas de caducidad de la marca como

consecuencia de su generizacion o vulgarizacion:

> El sistema objetivo. Seguido en los estados unidos de América, de
conformidad con el cual, la generizacién y la subsiguiente caducidad de la
marca depende de la conducta y habitos de los consumidores. Si estos
emplean usualmente la marca como denominaciébn de un genero de
productos, la marca se generiza y caduca aun cuando el titular hubiese

adopado medidas en defensa de su derecho de marca.

> EIl sistema subjetivo. Seguido por nuestra ley y por el derecho europeo.
Segun este sistema, la generizacion de la marca presupone dos requisitos:
la conversién del signo en la designacién usual de un genero de productos
0 servicios y que esta convencién se haya producido como consecuencia
de la provocacion o tolerancia del titular de la marca. Este sistema es el que
mejor concilia las consecuencias de la vulgarizacion de la marca con la

defensa de los legitimos intereses del titular.

El primer requisito esta consignado en el segundo parrafo del arto. 35 de la

ley y el segundo en el primer parrafo de dicho articulo.

5.7.5 La autoridad judicial es la competente para conocer de la accion

de cancelacién por generizacion

La autoridad judicial es la competente para conocer de esta accion, de

conformidad con lo dispuesto en dicho articulo.
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5.7.6 La faltade uso

La ley la regula en los artos. 36 a 39 y el reglamento en el arto. 48.

Este tema constituye una novedad respecto a nuestra legislacion anterior. Debe
tomarse en cuenta que es obligatorio el uso de las marcas registradas, cuyos
registros pueden ser cancelados por falta de uso en los plazos establecidos por la
ley: “cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres afio ininterrumpidos
precedentes a la fecha en que inicie la accion de cancelacion. El pedido de
cancelacion no procedera antes de trascurridos tres afios contados desde la fecha

del registro inicial de la marca en el pais”.

La falta de uso puede afectar solamente uno o varios productos, en tal caso el
efecto de la accion u excepcion por falta de uso, tendra por objeto eliminar de la

lista de productos protegidos por la marca, el o los no usados.

5.7.7 Validez del uso de la marca en cuales quiera de los paises

miembros de la OMC

Sin embargo, el arto. 48 del reglamento establece la validez del uso efectuado en
cualquiera de los paises miembros de la organizacion mundial del comercio
(OMC).

5.7.1 Autoridades competentes para conocer de la accién de

cancelacion por falta de uso

Corresponde el conocimiento de esta accion a la autoridad judicial segun el primer
parrafo de arto. 36. en el segundo parrafo de ese mismo articulo, se establece que
la cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra pedirse al

contestar una objecion del registro, o en un procedimiento de oposicion, de
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anulacién o de infraccién, cuando la objecion o la accidn se sustentaran en una
marca registrada peor no usada conforme a esta ley. La cancelacion sera resuelta
por la autoridad que conozca del procedimiento o del hachon correspondiente.
Como el registro de la propiedad intelectual es la autoridad que conoce de la
objecién u de la cancelacion por falta de uso opuesta como defensa en tales
procedimientos. Como puede observarse, son dos las autoridades que pueden
conocer de la cancelacion por falta de uso de la marca: a) la judicial por via de
accion y b) el registro de la propiedad intelectual por via de excepcion en los
procedimientos de objecion y oposicibn. No obstante, consideramos que el
conocimiento por parte del registro de la propiedad intelectual de la cancelacién de

las marcas por falta de uso vulnera el tercer parrafo del arto. 159 Cn.

5.8 DEFINICION DE USO DE LA MARCA

El arto. 37 de la ley contiene la definicidbn de uso de la marca para los efectos de
dicha accion (debiendo entenderse también para los efectos de la excepcion en
los procedimientos de objecién y cancelacibn que vimos anteriormente). Los
requisitos para que se considere usada la marca son las siguientes: a) que los
productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio o
se encuentren disponibles bajo esa marca y b) que sea en la cantidad y del modo
gue normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensiéon del marcado, la
naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las
cuales se efectua su comercializacion. También constituira uso de la marca su
empleo en relacion con productos destinados a la exportacion a partir del territorio
nacional, o en relacién con servicios brindados en el extranjero desde el territorio

nacional.®

% Arto. 37 de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380
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5.8.1 Aplicabilidad de la definicion de uso de la marca a la hipoétesis de

una oposicion basada en el uso de una marca

Un tema que puede ser muy debatido es si la definicion de uso de la marca
contenida en el citado arto. 37 de la ley, es aplicable al caso previsto en el inciso i)
del articulo 8 de la ley, y del cuarto parrafo del arto. 27 del reglamento, cuando la
oposicion se funde en le uso de buena fe de una marca de conformidad con lo
previsto en el inciso i) del articulo 8 de la ley, el interesado, de previo a la
presentacion de la oposicion debera presentar la solicitud de registro de la marca y
tendra que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Asi mismo,
cuando se presentare una oposicidon a la solicitud de registro del que ha usado la

marca, este debera su uso por el tiempo sefalado.

Podra pesarse que la definicion de uso de la marca consignado en el arto. 37 no
es aplicable en esta hipétesis ya que como dice dicho articulo es para los efectos
de la accién de cancelacion. Sin embargo, es sano exigir el uso tal como se
dispone en este articulo para evitar “usos especulativos” de pequefas cantidades

de productos o servicios con la finalidad de apoderarse de marcas ajenas.

5.8.1 Uso de la marca por el licenciatario o por persona autorizada

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello,
sera considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos

relativos al uso de la marca. No obstante, la ley no le da al licenciatario legitimaron

activa para iniciar acciones para la defensa de la marca.
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5.8.2 Uso de la marca como aparece en el registro. Cambios no

esenciales

Una marca registrada debera usarse en el comercio tal como aparece en el
registro, sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en
gue aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son
esenciales y que no alteran la identidad de la marca no ser4 motivo para la

cancelacion del registro ni disminuird la proteccion que el confiere.

Esta medida tiene a impedir que se registre una marca de una forma y se use de
otra con la finalidad de imitar aun competidor y luego alegar que tiene registrada la
marca.

5.8.3 Larenunciadel titular

Esta regulada en los artos. 40 de la ley y 50 del reglamento.

La marca es un derecho al que puede renunciar su titular.

5.8.4 La marca colectiva

La Ley regula la marca colectiva en los artos. 41 a 49 y el reglamento en los artos.
52.

El arto. 2 de la ley define las colectivas como “aquellas, cuyo titular es una entidad

colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca”.

La marca colectiva cumple la misma funcion que la marca de productos y servicios
pertenecientes a un empresario determinado, pero pone de manifiesto que el
producto o el servicio que su origen no es una empresa en si misma considerada,

sino en una empresa como miembro de una entidad colectiva.
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5.8.5 La marca de certificacion

Esta regulada en los artos. 50 a 56 de la ley y en los artos. 51 y 52 del reglamento.

Esta es una novedad en nuestra legitimacién, por cuanto no la contempla el

convenio. La ley la regula en igual forma que el protocolo.

El arto. 2 de la ley define como “la aplicada a productos o servicios cuyas
caracteristicas o calidad han sido certificadas por el titular de la marca”.

En el derecho espafiol se la denomina “marca de garantia”. Esta marca no cumple
la funcion indicadora del origen empresarial, que corresponde a las marcas que
distinguen productos o servicios. La marca de certificacion cumple Gnicamente con
la funcion indicadora de calidad no solo en la esfera socio-econdmica, sino
también en el plano juridico. La ley de marcas (arto. 52) impone al titular de la
marca de certificacion la carga de controlar la calidad de los productos y servicios

distribuidos bajo dicha marca.
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CAPITULO V

LEY DE MARCAS Y SUS ADICIONES PARA LA ENTRADA EN
VIGENCIA DEL CAFTA - DR.

Una consecuencia inevitable del proceso de globalizacion es la necesidad de los
fabricantes de productos de asociarse con agentes distribuidores en otros paises,
con el objetivo de asegurar la introducciéon de sus mercancias y la proteccion de
sus derechos, principalmente porque la entrada hacia nuevos mercados requiere
de inversiones considerables y de conocimientos relativos a la cultura y gustos de

los consumidores. 3°

Se han generado alianzas estratégicas que bien pueden resultar en beneficio del
comercio, estas pueden ser realizadas de manera individual entre los
inversionistas con distribuidores en los diferentes paises, pero también los jefes
de Estados partiendo de la necesidad, como muchas veces se ha manifestado, de
liberar el mercado, pueden suscribir acuerdos comerciales entre si para la

eliminacion de barreras que dificultan el libre comercio.

Nicaragua especificamente esté viviendo un proceso de liberacion del comercio a
través de tratados comerciales, que es el Tratado de Libre Comercio entre

Centroamérica, Republica Dominicana y Estados Unidos.

En nuestro trabajo monografico, queremos manifestar la importancia de la
existencia de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos para la entrada en
Vigencia del Cafta, que es un acuerdo comercial de gran relevancia, que para un
sector amplio de la poblacion nicaragiense, representa grandes oportunidades de
incrementar nuestras exportaciones agricolas y de otra indole a los diferentes
paises que suscribieron el Tratado en lo que respecta a materia comercial y es de
suponer también que se suscribe por la necesidad de estrechar lazos diploméaticos
con un pais que es considerado un fuerte donante en la regidon centroamericana

como lo es Estados Unidos.
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Fue suscrito el dia 05 de agosto del afio 2004, en la ciudad de Washington,
Distrito de Columbia, el “TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMERICA-
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-REPUBLICA DOMINICANA (CAFTA-DR)”,
mismo que fue aprobado por Decreto A.N. Numero 4371 publicado en La Gaceta,
Diario Oficial numero 199 del 14 de octubre de 2005, por lo que el Presidente de la
Republica en uso de las facultades que establece la Constitucion Politica lo

publica el dia diecinueve de Octubre del afio Dos Mil Cinco.®’

Debido al fomento del Libre comercio que establece el CAFTA, por la cantidad de
inversion que implicaria la suscripcion de este acuerdo, se determinaron
condiciones para poder ser ratificado, dentro de las condiciones estaba la
aprobacion de un sinnimero de leyes especificamente en materia de Propiedad

Intelectual, una de ellas, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Aunque la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en nuestro pais ya existia, se
necesitaban adiciones y reformas a la misma, reformas y adiciones que se
hicieron el veintiuno de Marzo del afio Dos Mil Seis en virtud de la aprobacién de
la ley 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 380, Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos”.

Todo ello fue necesario puesto que en el Tratado, especificamente en su capitulo
guince contempla lo referente a propiedad intelectual, Las disposiciones generales
del Capitulo incluyen, como uno de sus principales elementos, en principio, la
aprobacion de Tratados Internacionales que protegen la Propiedad Intelectual e
Industrial, el Trato Nacional para los titulares de Derechos de Propiedad
Intelectual, con lo cual se asegura la igualdad entre los Centroamericanos y
Estadounidenses que quieran hacer valer sus derechos de Propiedad Intelectual

en ambos territorios.

% Analisis del Departamento de Propiedad Intelectual del Mific. www.mific.gob.ni
37 Gaceta Diario Oficial # 199 del 14 de Octubre del afio 2005.
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Las disposiciones sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
constituyen una de las areas méas desarrolladas en el Capitulo quince. Entre ellas
se adoptan mecanismos adecuados y efectivos para la debida proteccion de los
derechos de Propiedad Intelectual, como son recursos civiles, penales y
administrativos y sobre todo porque se ajusta a normas y criterios establecidos por
la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), es por ello que el tratado exige la
aprobacion de tratados de proteccion de la Propiedad Intelectual e Industrial, para

estar en mismo lineamiento con la OMC.

En lo que se refiere especificamente en materia de Marcas, el Capitulo Quince
seccion de Propiedad Intelectual, incluye la regulacion de las marcas de
certificacién, sonoras y olfativas®®, incorporadas en nuestra legislacién con la
aprobacion de la ley 580, Ley de Adiciones a la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, (condicién para entrar en vigencia el CAFTA) garantias para el titular
de la marca de gozar del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el comercio signos idénticos o similares, evitando con
ello, competencia desleal y abusos que tiendan a desprestigiar a productos; asi
como garantias del debido proceso en la tramitacién del registro de una marca,

incluyendo amplias disposiciones sobre transparencia.

La existencia de la ley y las adiciones a la misma, constituian, en el &mbito de
marcas, la seguridad juridica a los inversionistas que invertirian en Nicaragua, asi
como la proteccion a las marcas nicaragiienses en el trafico comercial entre los
paises suscriptores del tratado, en vista que un Estado no puede conceder un
derecho de propiedad mas alla de su soberania, se suscriben tratados para
proteger las marcas nacionales en el extranjero® (Convenio de Paris) para brindar
dicha seguridad juridica, de hecho en el CAFTA - DR, cada parte se compromete

a ratificar distintos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual

% CAFTA - DR. Gaceta Diario Oficial # 199. Capitulo XV. Pag. # 2181
39 “Derechos intelectuales”, tomo I, Buenos Aires, Editorial Astreas, 1998
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establecidos en la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

De no protegerse la marca a través de un régimen juridico en los paises, alteraria
la funcién identificadora de la misma y no sélo perjudicaria a su titular sino también
a la colectividad, porque se promoveria la confusion y la competencia desleal a
través de la pirateria marcaria®®, en este caso, un tratado de libre comercio, la
magnitud del dafio seria mayor puesto que la pirateria marcaria se daria en

ambito internacional.

Una de las novedades que se adicionan a la ley de marcas con la aprobacion de
sus reformas y adiciones en virtud de la entrada en vigencia del CAFTA - DR, es la
incorporacion al concepto de marcas, las marcas olfativas y sonoras que
anteriormente no se contemplaban haciendo mas amplia la proteccion juridica en

el ambito de derecho marcario.

La proteccion que brinda la ley de marcas y sus adiciones se hace notar en las
acciones por infracciones, impuestas a los que cometan actos en contra del
derecho protegido especificamente en el arto. 98 de la ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos que se encuentra reformado por el arto. 16 de la ley 580 y
establece:

Acciones por infraccion

En una accién por infraccion de un derecho protegido, el Juez podra ordenar una o

mas de las siguientes medidas:
a. Cesacion de los actos que constituyen la infraccion;
b. Indemnizacion por dafios y perjuicios;

c. El embargo o secuestro de los productos infractores, incluyendo envases,

40 “Derechos Intelectuales” tomo IV, Buenos Aires, Editorial Astreas 1998.
*L Arto. 98 de la ley 380 y arto. 16 de la Ley 580
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embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, y de los materiales.
Decomiso de todas las evidencias documentales relevantes a la infraccion y

otros medios que sirvieran principalmente para cometer la infraccion.

d. La prohibicion de la importacion o de la exportacion de los productos,

materiales o medios referidos en el inciso c.)
e. La destruccion de los productos objeto de la infraccion.

f. Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la
infraccion, incluyendo la destruccion de los productos, materiales o medios
referidos en el inciso c.). Dicha destrucciéon se llevard& a cabo sin
compensacion alguna. En circunstancias excepcionales los materiales o
medios referidos en el inciso c.) podran, sin compensacion alguna, ser
dispuesta fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el
registro de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha
destruccion, las autoridades judiciales tomaran en consideraciéon, entre
otros factores, la gravedad de la infraccidn, asi como el interés de terceras
personas, titulares de derechos reales, de posesion, o de un interés

contractual o garantizado;

g. La publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacion a las personas
interesadas, a costa del infractor.

La donacion con fines de caridad de las mercancias de marcas falsificadas no
sera ordenada por la autoridad judicial sin la autorizacion del titular del
derecho, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancias de marcas
falsificadas podran ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los
canales de comercio, cuando la remocion de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de la mercancia y la mercancia ya no sea
identificable con la marca removida. En ningun caso la simple remocion de la
marca adherida ilegalmente sea suficiente para autorizar el ingreso de la

mercancia a los canales comerciales.
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La autoridad judicial civil, para mejor proveer podra ordenar al demandado que
proporcione cualquier informacion que posea respecto a cualquier persona
involucrada en cualquier aspecto de los hechos respecto de los medios de
produccion o canales de distribucion para los productos o servicios objeto de la
infraccion, incluyendo la identificacion de terceras personas involucradas en su
produccion y distribucion y sus canales de distribucion y proporcionarle este

informacion al titular del derecho.

Se establecen también medidas cautelares que pueden ser ordenadas por el

Juez: en el arto. 143 de la Ley de Marcas y son:
a. Cesacion de los actos que constituyen la infraccion;

b. El embargo o secuestro de los productos infractores, incluyendo envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, y de los materiales y

medios que sirvieran principalmente para cometer la presunta infraccion;

c. Prohibicion de la importacibn o de la exportacion de los productos,

materiales o medios a los que se refiere el acépite anterior.

La accion por infraccion debe ser interpuesta dentro de los 15 dias siguientes a la

fecha de ejecucion de las medidas cautelares.

Ademas establece sanciones Penales por dichas infracciones en el arto. 102 de la

misma, que establece:*

“Sera sancionado con pena de prision de dos a seis afios, 0 con multa no superior
a veinticinco mil pesos centroamericanos ($CA 25,000.00), o con ambas penas
quien, sin el consentimiento del titular del derecho respectivo, realice

intencionalmente alguno de los siguientes actos:

a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitacion de ella,

con relacion a los productos o servicios que ella distingue.

2 Arto. 102 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
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b) Usar en el comercio un nombre comercial, un rotulo o un emblema protegidos.

c) Usar en el comercio una expresion o sefial de propaganda que se utilice en
relacion con los mismos productos o servicios que distingue otra expresion

debidamente protegida.

d) Usar en el comercio en relacion con un producto una denominacion de origen
falsa 0 engafosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se
emplee una traduccién de la denominacibn o se la use acompafiada de
expresiones como "tipo", "género", "manera”, "imitaciéon" u otras andalogas.” Y
todas estas infracciones son perseguibles de oficio por el Ministerio Publico sin
necesidad de una denuncia previa tal y como lo establece el arto. 21 de las
Adiciones y Reformas a la Ley de marcas, que reforma el articulo 103. Estas

infracciones prescriben a los seis afios contados a partir por Ultima vez el delito.

Todas estas medidas ayudan y fortalecen el comercio puesto que brinda
seguridad a aquellas personas que se dedican a ello y son titulares de marcas
para no ser objetos de pirateria, ademas protege a los consumidores para que no

exista riesgo de confusion al momento de utilizar las distintas marcas.

Especificamente en la aprobacion del CAFTA, fueron necesarias las reformas a la
Ley de Marcas en donde se establecen mayor rigor en las sanciones, también se
reforma el hecho que las infracciones son también perseguibles de oficio, situacién
que antes no establecia la ley, ademés aumenta el tiempo de prescripcion de la

accion penal de cuatro a seis afos.

Con el procedimiento de Registro de la marca y la proteccidon que éste brinda a los
titulares de marcas tanto nacionales como extranjeros, conjugado con las
sanciones penales establecidas en la presente ley podria decirse que existe
juridicamente una proteccion a los comerciantes nacionales y extranjeros y al

publico.

En lo que respecta a los extranjeros especificamente inversionistas de Estados

Unidos les convenia la aprobacion de estas leyes en materia de propiedad
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intelectual por el vasto comercio en materia cinematografica, musical industrial, etc
que ellos dominan, en el &mbito nacional también se podria decir que beneficia
nuestra economia ya que es un incentivo a los inversionistas nicaragiienses a
registrar sus marcas y hacerse competitivos a nivel nacional e internacional y que
se promuevan sus productos y su ingenio al momento de abrir su mercado, para
que la poblacion a través de la marca que los identifica pueda elegir y disfrutar de
la calidad de determinado producto a través de la marca que lo identifica, se le
podria agregar el esfuerzo que ha hecho el gobierno para la difusion sobre la
propiedad intelectual en donde esta comprendida la marca, para que la poblacién
conozca sobre este tema y asi ella misma pueda coadyuvar a la proteccion de la
marca, evitando comprar pirateria marcaria o denunciando actos que constituyen

competencia desleal.

Es importante la regulacién juridica de la marca en nuestro pais, por la seguridad
gue tendran los inversionistas de invertir en Nicaragua porque veran un sistema
judicial en progreso y consistente en materia de proteccion marcaria y beneficia a

la poblacion ya que implica la generacion de nuevas fuentes de trabajos.
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CONCLUSIONES

Concluimos sefalando que:

1. La Regulacion Juridica de la Marca a través de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, Ley 380 y sus Adiciones, Ley 580, es importante en la
economia de nuestro pais, puesto que con ello se evita que haya
Competencia Desleal y Pirateria marcaria en nuestro pais a través del
procedimiento de registro establecida en la misma, que brinda proteccion a
la marca a través de las sanciones que en ella se establecen, y a la vez una
forma del gobierno de incentivar a los productores nacionales y a los
inversionistas extranjeros por la seguridad juridica que el pais demuestra
para que inviertan en Nicaragua y con sus inversiones se creen nuevas
fuentes de trabajo pero sobre todo la proteccion que se brinda al consumidor

para no causar riesgo de confusion o error.

2. Los elementos que establece la ley para denotar Originalidad y Distintividad
los encontramos en los artos. 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos.

3. Los elementos establecidos en los artos. 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, a nuestro criterio, son bastante exhaustivos de modo que
se podria decir que denotan la suficiente Originalidad y Distintividad en las
marcas Yy las hacen competitivas en el extranjero de modo que el riesgo de
confusion en el extranjero se podria producir en circunstancias

excepcionales.

4. Consideramos que las Sanciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, son acertadas y de facil cumplimiento aunque notamos
una deficiencia en la ley 380, ya que las sanciones so6lo podian ser
perseguibles por mandato judicial en virtud de denuncia, lo que hacia que de
cierto modo se produjera un perjuicio al productor o inversionista ya que se

hacia un tramite mas burocratico y dilatorio para hacer valer sus derechos,
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no obstante, tal inconveniente ha sido subsanado con la aprobacion de las
reformas y adiciones a la ley, en donde se establece la persecucién de oficio
por parte del Ministerio Publico en caso de conocerse que se haya
violentado un derecho protegido en la ley, lo que nos hace concluir que la
ley cuenta a través de sus reformas, con mecanismos necesarios coercitivos
para hacer valer los derechos protegidos por el productor nacional o
extranjero a través de las sanciones civiles y penales que en la ley se

establecen.
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