EVOLUCION RECIENTE Y TENDENCIAS FUTURAS
DE LAS MARCAS EN LATINOAMERICA

I. ESTADO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES

Con excepcién de Brasil, PerG y Colombia, recientemente no se han ope-
rado cambios radicales en la legislacién marcaria de los paises latinoamerica-
nos. En algunos como Paraguay ! y Argentina ® todavia estin vigentes leyes
del siglo pasado; en otros como Nicaragua,3 Panami,* Bolivia,> Honduras® y
El Salvador 7 las leyes marcarias tienen medio siglo; y un buen nimero de ellos
como Guatemala,® Ecuador,® Chile,’® Cuba,11 Repiblica Dominicana,? Uru-
guay,® México™ y Costa Rica,15 conservan leyes dictadas hace mis de un
cuarto de siglo. De ahi la paradoja de concluir que con méis de 15 afios de
vigencia, las leyes de Haiti 18 y Venezuela 17 resulten ser las mas modernas.

A) Reformas legisiativas diversas

Lo anterior no significa que impere un estancamiento absoluto en el campo
legislativo, pues durante la @ltima década alguncs Estados han expedido leyes

1 Ley de matcas de fibrica y de comercio de 6§ de julic de 1889.

3 Ley niimero 3,975 de marcas de fabrica, de comercio y de agriculturz de 23 de
noviembre de 1900.

8 Ley de 21 de noviembre de 1907,

4 Cédigo Administrativo de 1917 y Decreto niimero 1 de 3 de marze de 1939.

B Ley reglamentaria de marcas de fibrica de 15 de enero de 1918.

¢ Ley de marcas de 14 de marzo de 1919,

7 Ley 'de marcas de 20 de julio de 1921.

8 Ley de marcas, nombres y avisos comerciales de 31 de diciembre de 1924.

? Ley de Marcas de 21 de septiembre de 1928,

10 Decreto-Ley sobre propiedad industrial de 8 de junio de 1931.

11 Jey de propiedad industrial de 4 de abril de 1936.

12 Ley de marcas de 30 de diciembre de 1937,

13 Ley de marcas de fabrica, de comercio y de agricultura de 17 de octubre de 1940,

14 Ley de la propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942.

15 Ley de marcas de 21 de junio de 1946.

16 Jey de 16 de agosto de 1934 sobre marcas de fibrica y de comercio.

17 Ley de propiedad industrial de 14 de octubre de 1955.
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y decretos que actualizan las normas sobre marcas aun cuando sea en modesta
escala. Asi lo comprueba este anélisis: en Argentina se han dictado disposi-
ciones sobre su adhesién al Convenio de Paris!® y sobre formularios tipos
para solicitar inscripcion de transferencia y oposicion al registro de marcas.1?
En Bolivia, sobre la obligacién de emplear abogados en el trimite para obtener
titulos y resoluciones de marcas y patentes que provengan del exterior® El
Brayil ha dictado una nueva Ley de propiedad industrial 22 y ha creado el Ins-
tituto Nacional de Propiedad Industrial ** Por su parte, el Congreso de Colom-
bia aprobé el Convenio de Paris  y ha adoptado la clasificacion internacional
de productos y servicios, aumentando el nimero de clases de 24 a 342 En la
Repiiblica de Chile se cred el Departamento de Propiedad  Industrial como
organizacion independiente del Ministerio de Economfa; 23 se ordend que el
Departamento de Agricultura apruebe previamente la solicitud de registro de
marca que consista en el nombre de un tipo de semilla o de raza; 6 mas recien-
temente, fueron aumentados los derechos por concepto de registro y renovacion
de marcas y patentes.?” El Ecuador modificd la Ley de marcas en lo relativo
a la publicacién de las solicitudes de registro asi como sobre la reduccién del
precio de la Gaceta de la Propiedad Industrial 28 y sobre la no registrabilidad
de denominaciones genéricas.?® En Haiti se adoptd la clasificacién internacional
de productos y servicios aprobada en Niza en 1957.3¢ Por lo que a México se
refiere, se ha legislade acerca de su adhesién al texto del Convenio de Paris
revisado en Lishoa; ®' forma de las marcas en los articelos de plata labrada %2
y prohibicién de registrar como marca el emblema del Comité Olimpico Inter-
nacional, las denominaciones “olimpico”, “olimpiada” y “juegos olimpicos” 3

18 Ley de 11 de noviembre de 1966.

19 Disposicidn namero 38 de 12 de diciembre de 1969.
20 Decreto de 12 de febrero de 1971.

21 Decreto-Ley 1005 de 21 de octubre de 1969.

22 Tey 648 de 11 de diciembre de 1970,

2 Ley 35 del 29 de diciembre de 1969,

24 Decreto namero 2379 de 7 de diciembre de 1970,
23 En 1966.

26 Resolucion niimero 1141 de 13 de diciembre de 1966.
27 Decreto nimero 939 de 12 de junio de 1968.

28 Decrete namero 2241 de 6 de octubre de 1964,

8 Decreto Supremo nimero 2768-G.

# Decreto Presidencial de 13 de septiembre de 1965,
31 Decreto de 9 de abril de 1964,

#2 Resolucidn de 26 de julic de 1966.

43 Decreto de 16 de diciembre de 1966.
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En Nicaragua se establecié el registro obligatorio de marcas para productos
quimicos, ‘fatmacéuticos y alimenticios** Perd acepté la clasificacién interna-
cional de productos y servicios3® y aprobé el Reglamento de la Ley General
de Industrias, cuyo titulo V trata lo referente a los elementos de la propiedad
industrial 3% Por altimo, la Repiblica Oriental del Uruguay ha legislado sobte
su adhesién al Convenio de Paris?? formalidades para el registro de marcas,?®
y publicacién en el diario oficial de resoluciones definitivas sobre ototgamien-
to o denegactén de registros3®

Como puede facilmente advertirse, la citada actividad legislativa consiste en
su mayor parte en reglas administrativas de caricter procesal y sdlo en muy
contados casos esas disposiciones aluden al derecho sustantivo de marcas. Se
trata, ademds, de ordenamientos aislados que no llegan a formar sistemas legis-
lativos propiamente dichos, Unicamente tres paises sudamericanos han legis-
lado en forma integral sustituyendo sus antiguas leyes por otras de mds moder-
no cufio: Brasil, Perd y Colombia. '

Nueva ley de Brasil

Un decreto de 1923 por el que se cred la Direccidon de la Propiedad In-"
dustrial constituye el primer texto legislitivo que reglamenté a la vez las marcas
y las patentes. Posteriormente ¢* fue promulgado el Cédigo de Propiedad In-
dustrial de 1945 que estuvo en vigor durante poco méds de dos décadas. En
1967 se aprobé un nueve cddigo de propiedad industrial 4! vigente a partir
del 27 de mayo de 1967, el cual introdujo los cambios fundamentales si-
Zuientes:

a) A las marcas de industria y de comercio adiciona las marcas de servicio.

b) Autoriza para solicitar el registro a los industriales, comeraantes y per-
sonas que ejerzan actividades econdmicas o profesionales.

¢) Protege las marcas no registradas por sus titulares, pero en uso compro-
bado, siendo permitido al interesado impugnar en cualquier tiempo el
depésito de marca ajena que reproduzca o imite a su marca en uso.

34 Decreto Ley nimeto 2.1 del Presidente de la Repdblica, del 3 de abril de 1967.
35 Decreto 86-F de 23 de noviembre de 1966.

36 Decreto Suptremo nimero 901-71-1.C-D.S. de 25 de enero de 1971,

47 Ley de 22 de septiembre de 1966.

48 Decreto 637/968 de 24 de octubre de 1968.

39 Decreto §94/968 de 14 de noviembre de 1968.

40 Decreto-Ley nimero 7,903 de 27 de agosto de 1945,

41 Decreto-Ley nimero 254 de 28 de febrero de 1967.
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d) Protege las marcas notorias, independientemente de su registro o de la
naturaleza de los articulos que amparen,

¢) Fija la duracién del registro en diez afios, prorrogables sucesiva e inde-
finidamente.

f) Autoriza el uso y la transmisién de los registros marcarios por cualquier
contrato,

g} Establece la cesién libre de la marca.

h) Sanciona con la caducidad la falta de uso de la marca por dos afios conse-
cutivos; mas sélo se decretard a instancia de tercero que compruebe el des-
#se, pudiendo ser alegada la fuerza mayor como excepcion de la caducidad.

7} Reduce a dos afios el plazo de la prescripcion para ejercitar la accién de
nulidad de los registros de marcas.

j) Contra los actos del director de Propiedad Industrial concede un recurso
ante el Consejo de Recursos de la Propiedad Industrial como tribunal ad-
ministrativo de segunda instancia.

&) Conserva la clasificacién anterior, destinindose la clase 50 a las marcas de
servicio.

{} ‘Excluye la represion penal, pero el titular del registro marcario, con base
en la proteccién comiin a la propiedad puede ejercitar acciones contra el
infractor.

m} Concede un plazo de noventa dias para la oposicidn del registro y otro si-
milar para la réplica.f?

Apenas publicado este Cédigo, un grupo de expertos brasilefios #3 presenté
al gobierno un trabajo con observaciones especialmente acercz de su forma.

El 20 de diciembre de 1969 entrd en vigor el actual Codigo de Propiedad
Industrial, cuyo titulo II trata de los signos distintivos.i*

Pocos cambios presenta esta nueva ley #0 en relacién con la ya analizada de
1967. En derecho sustantivo la reglamentacidon de las marcas es la misma. En
procedimiento: el plazo para la oposicion y el de réplica de la misma se ha
reducido 2 60 dias, El plazo para accién de nulidad se aumenté a cinco afios,
salvo que el registro haya sido expedido de mala fe. Se encomienda a la auto-
ridad judicial el conocimiento del juicio sespectivo.

42 Véase "Leyes y Negocios”, en Boletin Informativo, ed. Custédio de Almeida-
Abogados, edicidn especial julio-agosto de 1967.

43 Ellos fucron: Custddio Cabral de Almeida, Luiz Fernando Cardoso de Gusmao.
Conrado Max Gruenbaum, Helio Alves de Ardujo y Antonio José Habbema de Maya.

44 Articulos 69 a 127 distribuidos en doce capitulos.

45 Decreto-Ley nimero 1005 de 21/10/1969.
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Recientemente,*® el Departamento Nacional de la Propiedad Industrial, que
erz un Organo de la administracién dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio, fue transformado en autarquia federal bajo la denominacién de Ins-
tituto Nacional de la Propiedad Industrial, con autonomia financiera y -ad-
ministrativa.

De este breve cxamen de la legslacion, podria concluirse que Brasil, im-
pulsado por su veloz desarrollo econdmico, ha evolucionado paralelamente en
su legislacién 'sobre propiedad industrial. Sin embargo, esas repetidas altera-
ciones provocan inestabilidad en las institaciones y en la jurisprudencia, espe-
cialmente por la cambiante estructura de los érganos administrativos cuya trans-
formacién no deja de ser tedrica mientras no tengan un funcionamiento
efectivo.

Nueva ley de Perd

La nueva legislacién sobre propiedad industrial de Perd entrd en vigor a
principios de este afio de 1971.%47

Entre las disposiciones relativas a las marcas, existen algunas que acusan un
verdadero avance en el aspecto legislativo y otras que constituyen una limitacidn
al derecho de propiedad industrial. Intentaré resumirlas a continuacidn:

1) Desde luego, es importante sefialar el cambio de filosofia para justi-
ficar la proteccién de la marca, pues el Estado garantiza y protege los distintos
elementos constitutivos de propiedad industrial siempre que concursan estas
tres condiciones:

4) Que contribuyan al desatrollo nacional permanente y autosostenido,
4} que sean de interés social y
¢) que no atenten contra la moral*8

El dltimo de los citados requisitos es tradicional en todas las legislaciones,
pero los dos primeros tienen un cariz notoriameate revolucionario, coincidente
con los sistemas politico-econémicos implantados recientemente en los Estados
que luchan por acelerar su_desarrollo industrial. En este caso se advierte igual-
mente un atraigado sentimiento nacionalista cuando se menciona que la marca

48 Ley namero 5648 de 11 de diciembre de 1970.

47 Esti contenida en el titulo V del Reglamento de la Ley General de Industrias
(Decreto Ley nimero 18350) segin decreto supremo nimero 001-71-1C-DS.

48 Sepiin el atticulo 46 del citado Reglamento:
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debe contribuir al desarrollo “autosostenido™, es decir, sin la intervencion ece-
ndmica extranjera,

2) Otra modalidad importante en esta nueva legislacibn aparece en el
concepto de propiedad industrial. En efecto, siguiendo el patrén del Convenio
de Paris,?* en las legislaciones tradicionales se considera como propiedad in-
dustrial las patentes de invencién, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fébrica, comercio y servicio, el nombre co-
mercial, [as denominaciones de origen o indicaciones de procedencia, y la repre-
sion de la competencia desleal. De los citados elementos la nueva ley peruana
s6lo estima como constitutivos de la propiedad industrial las patentes de inven-
cién, los disefios industriales, las marcas de fabrica y los nombres comerciales
y lemas. Es decir, quwedan excluidos los modelos de atilidad, las marcas de
servicio, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y la
represion de la competencia desleal. En cambio expresamente se incluyen como
componentes de la propiedad industrial los procedimientos tecnolégicos.™

3) De gran trascendencia desde el punto de vista econdmico es la innova-
cién relativa al otorgamiento de licencias de uso y a la transmision de las mar-
cas, ya que el propietario de una marca sélo podri otorgarla en licencia de uso
o transferirla a terceros mediante contrato, previa autorizacidn gubernamental.
Dicha autorizacién deberd recabarse del director general de Industrias si el
contrato de licencia o traspaso no ocasiona pagos al exterior. Pero si el contrato
de licencia o de transmisién de derechos implica algin pago al exterior, en-
tonces la autorizacién debe estar contenida en una resolucidon suprema refren-
dada por los ministros de Finanzas y Economia y de Industria y Comercio.™

Con estas medidas de control tributario se establece una restriccion de gra-
ves efectos al concepto tradicional de exclusividad del derecho sobte la marca.

4) Segin esta nueva legislacién el empleo de las marcas es oblgatorio en
Perii, ya que las personas que ejerciten una actividad industrial deberin soli-
citar obligatoriamente el registro de las marcas de fabrica que empleen o pro-
yecten emplear.5?

5) Se impone la obligacién de usar la marca en un plazo no mayor de
cinco afios después de otorgado el derecho. Esta obligacién se adquiere a tra-
vés de la solicitud de registro del signo, la cual debe acompafiarse de un do-
cumento por virtud del cual el solicitante del registro se compromete a usar
la marca dentro de dicho periodo de cinco afios.®

=

9 Articulo 1, inciso (2) del Convenio de Paris.
Articulo 47 de la Ley General de Industrias.
Articulo 31 de la Ley General de Industrias.
Articulo 91 de la Ley General de Industrias.
Articulo 92, inciso (2), ¢, de la Ley General de Industrias.

agﬂlvl&t
[T
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6) Reflejando la ideologia econdmica y social del nuevo régimen del
Pert,, el Estado teconoce y alienta [a difusién y el registro de las marcas colec-
tivas para identificar productos de comunidades y cooperativas, asi como para
certificar productos que prestigien al pais.®

7} Respeta de modo expreso el concepto de marcas notoriamente conoci-
das en el pais o en el exterior.5 ‘

8) En cuanto a la duracidn del registro, sufre una radical modificacién la
ley anterior que sefialaba el término de diez afios, pues segin la nueva, el regis-
tro de la marca confiere a su ttiular la propiedad de ella y el derecho exclusivo
a st uso por un plazo de cineo afies.™®

9) El plazo de cinco afios podrd renovarse indefinidamente, a condicién de
que la marca se haya puesto en uso. Esta es otra innovacién de esta Ley, por
virtud de la cual evidentemente quedan suprimidas las marcas defensivas, pues
ia renovacion del registro queda condicionada al uso de la marca.

10) También es completamente nueva la disposicién segin la cual las em-
presas industriales estan obligadas a ofrecer bajo una sola marca los bienes
o insumos que ptoduzcan las mismas caracteristicas técnicas o composicién qui-
mica y que estén destinados al mismo uso o fin.57

11) En el orden procesal, se conserva el sistema de oposicién. ™ Ademis,
para acelerar los procedimientos y para evitar la acumulacién innecesaria de
_trabajo, las solicitudes de registros de marcas caerin autométicamente en aban-
dono cuando el respectivo expediente permanezca paralizado durante tres me-
ses, por responsabilidad del interesado, salvo que el expediente se encuentre
en estado de resolucién s

Nueva ley de Colombia

El texto legislativo mdés teciente en materia de marcas de los paises latino-
americanos es el nuevo Cédigo de Comercio de Colombia, promulgado hace
£SCas0s tres meses.%0 -

El titulo segundo del libro tercero, que estd dedicado a la propiedad in-
dustrial, se divide a su vez en tres capitulos. El primero denominado "De las
Nuevas Creaciones”, comprende dos secciones, correspondiendo la primera a

54 Articulo 94 de la Ley General de Industrias.
58 Articulo 97 de la Ley General de Industrias,

56 Articulo 98 de la Ley General de Industrias,

57 Articulo 102 de la Ley General de Industrias.
58 Articulo 126 de la Ley General de Industrias,
59 Articulo 129 de la Ley General de Industtias.
80 Pecreto 410 de 27 de marzo de 1971



56 DAVID RANGEL MEDINA

las patentes y la segunda a los dibujos y modelos industriales. El segundo,
intitulado “De los Signos Distintivos”, comprende cuatro secciones: una sobre
definicién, otra sobre marcas de productos y de servicios; una mis respecto de
las mareas colectivas, y la "Gltima, acerca de nombres comerciales y ensefias.

Las disposiciones relativas a las marcas se encuentran contenidas de un modo
cxprese en los 19 articulos que van del 585 al 604.

En la nueva codificacion de la propiedad industrial colombiana, destacan
estos rasgos en materia de marcas:

4) El reconocimiento expreso de la marca de setvicio y de [a marca co-
lectiva; 6t

&) la proteccién de la marca y del nombre comercial notoriamente conocidos
en Colombia; 82

¢) la no registrabilidad de upa marca semejante 2 un nombre comercial; %

d) el registro de la marca tendrd una duracién de diez afios, prorrogables in-
definidamente por periodos de cinco afios por medio de renovacifn; %

e) la extincién del registro, si la marca no se explota en Colombia durante
cinco afios, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, también
se exceptla expresamente de la extincién la marca defensiva y, de hecho,
lo mismo acontece respecto de las marcas de proteccién, al estipularse que la
utilizacién de la marca para uno o varios productos o servicios pertene-
cientes a determinada clase, bastard para impedir la caducidad en relacién
con los demés productos o servicios de la misma o de varias clases; %5

/) establece el sistema de oposicidn; 6

g} en forma indirecta y por via de remisién que hace el cddigo, son aplica-
bles en lo pertinente, a las marcas, las disposiciones sobre patentes rela-
tivas a la obligacién de los extranjeros de designar representantes, régimen
de las sociedades extranjeras que solicitan registros, documentos que deben
acompafiarse con la solicitud, abandono de solicitudes incompletas, exa-
men de expedientes, régimen de la comunidad y licencia contractual, re-
nuncia del derecho y disposiciones sobre medidas cautelares; 67

h) la infraccidon contra la exclusividad de una marca se sanciona como un
acto de competencia desleal, con la indemnizacién de los perjuicios cau-

61 Articulos 585-599 y articulos 600-604.
63 Articulo 588, 4

& Articulo 588, 3¢

6t Articulo 594,

85 Articulo 597.

66 Articulos 592 y 593.

67 Articulo 399.



EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LAS MARCAS 57

sados y con fuertes multas sucesivas hasta lograr que el usurpador se
abstenga de repetir los actos.®®

Es justo hacer notar que este cédigo no ha sido elaborado en forma pre-
cipitada, ya que el antiguo proyecto de ley sobre Cédigo de Comercio fue presen-
tado por el gobierno desde 1958 a la. consideracién del Congreso Nacional.
Dicz afios después, en 1968, el presidente de.la Repiiblica designé a una co-
misién de expertos, la cual dio fin a sus labores presentando el proyecto de
texto ahora convertido en ley, que entrard en vigor en Colombia a partir del
1* de enero de 1972.

B) Proyectos legislativos nacionales

La circunstancia de que unicamente Brasil, Colombia y Peri hayan reno-
vado su legislacién marcaria segn el anilisis que se acaba de presentar, no
debe interpretarse como una actitud conformista de las otras naciones latino-
americanas en lo que atafie a su derecho positivo sobre la inateria, pues la
inquietud por adecuar la ley a sus respectivas necesidades y experiencias tam-
bién se ha manifestado a través de proyectos legislativos no aprobados hasta hoy.

Por ejemplo, en Argentina ha sido redactado un anteproyecto de refor-
mas a las leyes de propiedad industrial, que incluye las marcas de empresa.b®

En Cuba hace varios afios se elabord un anteproyecto de ley sobre propie-
dad industrial que nunca fue aprobado y parece ser que al presente ha sido
desechado.

En Chile desde hace algiin tiempo existe un proyecto de ley que modifica
Ia legislacién sobre propiedad industrial, el cual se encuentra todavia en una
de las comisiones de la Camara de Diputados.™

En agosto de 1967 se nombré en Ecuador una comisién mixta encargada de

68 Incisos 1 y 4 del articulo 75 del Cédigo de Comercio. Independientemente, el
articulo 285 del Cédigo Penal prevé y castiga como delito la falsificacion o alteracién
de las marcas legalmente registradas; y el articulo 277 del mismo Cédigo Penal castiga
a quien ponga en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros pro-
ductos industriales con marcas falsificadas.

82 Por resclucién de 14 de diciembre de 1967 se constituyé la comisién de la
Secretaria de Industria y Comercio para proyectar las reformas.

79 Boletin nimero 20,407 de 7 de mayo de 1963 de la Cimara de Diputados.
Entre las notas sobresalientes de este proyecto pueden mencionarse el registro obliga-
torio de marcas para productos alimenticios y preparaciones farmacéuticas; la inscrip-
cién de marcas para distinguir establecimientos comerciales (como sospecha de marca
de servicio); la calidad de fabricante o comerciante para regisirar una marca; usurpa-
cién de la marca por su referencia o reproduccién en anuncios y publicaciones,
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redactar un proyecto de ley de propiedad industrial, ¢l cual fue entregado al
Ministerio de Patentes y Marcas, sin que haya seguido un curso favorable.™

En Paraguay también existe un anteproyecto de ley de marcas redactado
hace varios afios.7

Igualmente, en la Repiblica Dominicana ha sido designada una comision
para que sugiera modificaciones a la ley de marcas.™

En cuanto a mi pais, México, hay un proyecto de reformas que en lo re-
lativo a marcas propone estos cambios: registro de marcas de servicio (articu-
lo 68); inscripcidon obligatoria del usuario autorizado (articulo 113); prohi-
bicion de dos renovaciones de no uso de marca consecutivas (articulo 121);
competencia de la autoridad judicial para el ejercicio de las acciones de nuli-
dad y extincién de los registro, asi como de infracciéon a los mismos (articu-
lo 133 y 6 transitorio); aumento de la penalidad por vielaciones al derecho
exclusivo (articulos 155, 156 y 157); interdictos para hacer cesar la usurpa-
¢ién durante el juicip (articulo 139).7*

Hasta hoy no ha sido concluido un texto definitivo. Lo cual ciertamente no
afecta la buena marcha del derecho marcario mexicano, pues las Iagunas que
se han podido encontrar a la ley a lo largo de sus casi 30 afios de vigencia,
han sido subsanadas por la jurisprudencia.

C) Proyecto de ley aniforme para los paises americanos

Con objeto de determinar los principios basicos sobre los que se pueden
elaborar las leyes panamericanas, dos juristas brasilefios,”™ han redactado un
Proyecto de ley uniforme sobre la propiedad industrial que en relacion con
las marcas presenta estas INNGvaciones;

2) Mostrandose mis ambicioso que el Convenio de Paris en su versién de
Lisboa (articulo 6 sexies), protege las marcas de servicio miediante su
regisiro, '

71 Por el sector privado intervinieron los expertos en derecho marcario doctor César
A, Guerrero Villagébmez y doctor Juan M. Quevedo.

72 Su autor es el doctor Hugo Berkemeyer.

3 La comisién, nombrada en 1969, debe dictaminar en relacién con estas materias:
@) introduccion de la clasificacidén internacional de productos, &) término uniforme de
10 afios para el registro de marcas, ¢/ introduccién de marcas de servicio, 4} suprimit
la publicacién previa de las solicitudes de marcas para los fines de la oposicidn.

T+ Anteproyecto elabotado en 1967 por la Asociacién Mexicana de Agentes de la
Propiedad Industrial.

75 Custédic de Almeida y Helio de Ardujo. Trabajos que presentaron em el Con-
greso de ASIPI celebrado en Buenos Aires del 5 al 11 de noviembre de 1965,
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&) Consagra la igualdad de los signos distintivos registrados en el extranjero
con los: registros nacionales, siempre que haya tratamiento de reciprocidad,

¢) Restringe la expropiacién de matcas a los casos de seguridad de la eco-
nomia nacional.

d) Respeta el principio de la libertad de registto de los signos distintivos,
aun cuando prevé lz posibilidad de que sea obligatorio en relacién a cier-
tos productos.

¢} Considera que toda persona que cjerza una actividad con resultados eco-
nomicos estd capacitada para solicitar el registro de marcas.

f) Tomando en cuenta que las leyes especificas ya las protegen, prohibe el
registro de las obras cientificas, artisticas y literarias como signos distintivos.

g} Considera el uso anterior como la mejor fuente de adquisicién del derecho.

h) Fija el plazo del registro en 10 afios prorrogables indefinidamente y es-
tablece el principio de la caducidad del registro cuando éste permanece
ocioso en los archivos oficiales, sin que el titular use la marca por un
petiodo de 2 afios consecativos.

i} Delega la nulidad de los registros a la competencia de la autoridad ju-
dicial7¢

Pese a la armonizacién que alcanzarfan las nuevas leyes americanas si adop-
tasen los principios bisicos de este proyecto, hasta hoy no han sido tomados
en cuenta, Su divulgacién y las recomendaciones que en el foro internacional
deben hacer los organismos id6éneos, mantienen la esperanza de que al revisar
sus nuevas legislaciones, los paises americanos habrin de considerarlo al lado
de la Ley-tipo sobte marcas que preparG el BIRPL

Il. Los CONVENIOS REGIONALES AMERICANOS

La integracién econdmica es un fendémeno que se ptesenta lo mismo en na-
ciones altamente industrializadas que en los palses de inciptente desarrollo
.industrial, Asi por ejemplo, en Europa existen los grandes bloques econdmicos
conocidos como BENELUX,?" Comunidad Fcondmica Buropea 78 y Asociacion

76 “Anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Américas”,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, julio-diciembre de 1963, num. 6,
pp. 323 y ss.

7T Originalmente constituida en 1944 mediante el tratado firmado -en Londres para
establecer una Unibn Aduanera y transformada en 1960 como asociacidn econbmica,

78 Constituida en 1937 por el Tratado de Roma.
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Europea de Libre Comercio,”® en tanto que en América Latina los dos nilcleos
més destacados de integraciéon cconémica son la Zona Libre Comercio ® y el
Mercado Comin Centroamericano.®® Y asi comoe Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo han unificado sus respectivas legislaciones sobre marcas mediante la Ley
Uniforme BENELUX,# y han hecho lo propio Dinamarca, Noruega, Suecia y
Finlandia con la Ley de Marcas Nérdicas,®® los esfuerzos de Integracién re-
gional latinoamericana también incluyen la unificacion de su derecho marcario
por medio de dos pactos: uno que afecta a la América Central y otro que
involucra a ciertos paises de la América del Sur, seglin la siguiente resefia.

A) Convenio Centrommericano para la proteccién de la propiedad industrial

Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de In-
tegracion Econdmica Centroamericana €s preciso modernizar y adecuar a sus
necesidades efectivas todas las leyes que tienen con €l una relacién directa, y
que es conveniente uniformar las normas que regulan los signos distintivos
debido a la importante funcién que desempefian en el libre movimiento de
mercancias y servicios, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, firmaron en 1968 el Convenio Centroamericano para
la proteccién de la propiedad industrial b

79 Integrada por Austria, Dinamarca, Notuega, Portugal, S*uecia, Suiza, El Reino
Unide y Finlandia, se formé en 1959 por el Tratado de Estocolmo.

80 Creada el 18 de febrero de 1960 en Montevideo, bajo los auspicios de la Aso-
ciacién Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que comprende: Argentina, Bra-
sil, Chile, México, Paraguay, Perd, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela, Véase:
Instrumentos relativos a la imtegracicn econdmica en América Lating, del Instituto In-
teramericano de Estudios Juridicos Internacionales, Washington, 1964, 342 pp.

81 QOriginado en el Tratado General de Integracién Econdmica Centroamericana,
suscrito en Maragea el 13 de diciembre de 1960, el cua lincluye a Guatemala, El Sal-
vador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Véase: Francisco Villagrin Kremer, Integra-
cidn econdmica centroamericana, Guatemala, 1967, 374 pp.

82 Esta ley establecida por el Tratado Benelux que se firmé en Bruselas el 19 de
marzo de 1962, entrd en vigor en los tres paifses mencionados el 10 de enero de 1971.

83 Expedido respectivamente en Dinamarca el 11 de junio de 1959, en Noruega el
3 de marzo de 1961, en Suecia €l 2 de diciembre de 1960 y en Finlandia el 10 de
enero de 1964,

84 Sustancizlmente corresponde al anteproyecto de Convenio Centroamericano para
la proteccién de mareas, nombres cometciales y anuncios y para la represién de la com-
petencia desleal, elaborado en el curso de 1965 por la Secretaria Permanente del Tra-
tado General de Integracibn Econémica Centroamericano, Ver: David Rangel Medina,
"El Convenio Centroamericano para la proteccién de la propiedad industrial”, en Rewvir-
ta Mexicana de la Propiedad Indusivial y Ariistica, enero-junio 1969, nlm. 11, pp. 9-34.
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En lo que concierne sélo a las marcas, este instrumento legislativo se ca-
racteriza por lo siguiente:

4) Reconoce las marcas de servicio y las marcas colectivas; 88

4} adopta el sistema de proteccién atributivo, condiconando la propiedad de
la marca al hecho de su registro; 8

¢) prohibe el registro y empleo de marcas consistentes en disefios de estam-
pillas, documentos mercantiles, nombres de paises; &

d) establece el uso obligatorio de leyendas que indiquen la procedencia cen-
troamericana de los productos; 88

e) otorga un derecho de prioridad de 6 meses al solicitante del registro para
que pueda solicitarlo también en los otros Estados signatarios; 3°

f) el término del registro es de 10 afios, renovable por igual término inde-
finidamente; #0

&) para que la cesién y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros
es menester la inscripcibn; #1

) la caducidad seri declarada por la autoridad administrativa y la nulidad
por la autoridad judicial; #2

#) acoge la clasificacién internacional de los productos y de los servicios del
Arreglo de Niza;

i) impone a los Estados contratantes la obligacién de no suscribir cada uno
por separado, con otros Estados, convenios sobre las materias que compren-
de, a menos que lo hagan en forma conjunta

El Convenio todavia no esté en vigor, debido a que sélo las repiblicas de
Costa Rica y Nicaragua lo han ratificado. S¢ hace necesario que deposite la rati-
ficacién un tercer pais. En el momento en que eso ocurra, quedarin sin efecto
las leyes internas de cada Estado contratante y el Convenio se convertird en el
texto legal que regiri en los paises centroamericanos.®®

Por la adopcién de los principios fundamentales sobre marcas y por los
notables puntos de similitud que guarda con el Convenio de Paris y con la

83 Articulos 6 y 35,
86 Articulo 17.
87 Articule 10.
88 Articulo 16.
8% Articulo 19.
80 Articulo 24.
81 Articulos 26 y 27.
92 Articulos 43 y 45
83 Articulo 154,
¥ Articulo 233.
9% Articulo 230,



62 DAVID RANGEL MEDINA

Ley-tipo del BIRPI, este Convenio constituye un péso efectivo en la politica
mundial de unificacién legislativa y, en forma concreta, un instrumento valio-
so para la politica del Mercado Comin Centroamericano.

B) EI régimen comin sobve marcas del grupo andino. Antecedentes: Acwerdo
de Cartagena

Con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de
vida de los habitantes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perit que for-
man “El Grupo Andino™ "% en mayo de 1969 se firméd ¢l Acwerdo de Carta-
gena®t

Este convenio de integracion subregional tiene como abjetivos:

a) Promover el desarrollo equilibrade y armonico de los paises miembros;

b) acelerar su crecimiento mediante la integracién econémica;

¢) facilitar su participacion en el proceso de integracidn y;

A4} establecer condiciones favorables para la conversién de la ALALC en un
mercado comin.?8

Para su realzacidn se emplearin, entre otros, estos mecanismos: 1) la ar-
monizacion de politicas econdmicas y sociales y la aproximacién de las legis-
laciones nacionales en las materias pertinentes y 2) la programacién conjunta,
la -intensificacién del proceso de industrializacién subregional y la e¢jecucion
de programas sectorales de desarrollo industrial ¥

La Comision, érgano méximg del Acuerdo ¢ integrada por un represen-
tante de cada uno de los gobiernos de los paises miembros, tiene a su cargo
formular la politica general y aprobar las normas que sean necesarias,'®® La
Junta, constituida por tres miembros, es el drgano técnico y a ella corresponde
presentar a la Comisién las proposiciones tendientes al cumplimiento dcl
Acuerdo 101

Conforme a lo estipulado por el propio Acuerdo de Cartagena,'?? la Co-
misién se reunié en Lima y por decision ntmero 24 de 31 de diciembre de

86 El Grupo Andino ocupa una etxensidn de 4.5 millones de kilémetros cuadra-
dos, con una poblacidn de $5 millones de habitantes. Scbre sus antecedentes y carac-
teristicas véase: Felipe Salazar SaSntos, "El Grupo Andino”, conferencia publicada en
¢l Beletin Socia, Medellin, Colombia, abril 1970, pp. 2 a 11.

9 Acwerdo de Cartagena, Texto Oficlal, Lima, Perd, agosto 1970, 35 pp.

#8 Articulo 1.

9 Articulo 3,

160 Articulos 5, 6 v 7.

101 Arriculos 13 y 15.

102 Articulo 27.
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1970 aprobé el “Régimen comdn de tratamiento a los capitales extranjeros y
sobre marcas, patentes y regalias”,lcrz bis

Principios del régimen comdin sobre marcas

En tanto que es parte de un mecanismo que tiende a cambiar la estructura
econémica de los paises del Pacto Andino, este régimen comin somete a un
riguroso control gubernamental el disfrute del derecho sobre la marca, rom-
piendo el concepto tradicional de la exclusividad sobre el signo marcario. 1%

Asi lo demuestra el siguiente enunciado de algunas normas relativas al con-
trato de explotacién de marca:

@) Las licencias de explotacion de marcas, los contratos sobre las mismas y
el derecho al pago de regalias, estin sujetos a la autorizacién de un orga-
nismo competente del respectivo pais miembro; 104

4) el pago de regalias no podrd computarse como aporte de capital;

¢) no se autorizard e lpago de regalias ni se admitird deduccién para efectos
tributaros cuando la contribucién tecnolégica intangible sea suministrada
a una empresa extranjera por su ¢asa matriz o por otra filial de la misma; 109

d) se establecen gravimenes a los productos que utilicen marcas de origen
extranjero que den lugar al pago de regalias; 108

¢) en los contratos de licencia para la explotacion de marcas de origen ex-
tranjero no podrd estipularse:

@) La prohibicién de vender en determinados paises los productos elabo-
rados al amparo de la marca,

b} la obligacién de utilizar materias primas, bienes intermedios y equi-
pos sumninistrados por el titular de la masca,

¢’} la fijacién de precios de venta de los productos elaborados al amparo
de la marca,

4') la obligacién de utilizar permanentemente personal suministrado o se-
fialado por el titular de la marca,

102bs Fste régimen comenzatd a regir el dia 30 de junio de 1971 en los cinco pai-
ses del Grupo Andino.

103 Ademas de numerosas disposiciones comunes a las patentes y a2 las marcas
por cuarnto que se refieten a la propiedad industrial en general, el Régimen Comin
contiene preceptos especificos respecto de las marcas en los articulos 6, 18, 21, 24, 25,
33, 48, 52 y 54, asi como en los transitorios A), CJ, E), F) v G).

Wi Articulos 6 f) v 18,

105 Articulo 21.

108 Articulo 24,
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¢) la obligacion de pagar regalias por marcas no utilizadas; 197

f) los Paises Miembros crearin una Oficina Subregional de Propiedad In-
dustrial facultada para setvir de 6rgano de enlace entre las oficinas nacio-
nales; recopilar y difundir informaciones, prepatar contratos tipos de li-
cencia para el uso de marcas en la subregion, asi como para asesorar a las
oficinas nacionales acerca de la aplicacién de las normas comunes que se
adopten en el Reglamento 1% en lo que respecta a signos registrables,
adquisicién del derecho, clasificacion de productos, prioridad, uso, cadu-
cidad, duracién y negociaciones con las marcas; 19

g) todos los contratos sobre licencias para la explotacion de marcas de ori-
gen extranjero, celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del régimen
comin deberin ser registrados ante el organismo pacional competente 11

Como es sabido, la planificacidn imperativa es propia de los paises con un
sistema de direccidn central de la economia por parte del Estado, y la planifi-
cacidn indicativa corresponde a un sistema en el que el plan gubernamental
coexiste con una diversidad de decisiones individuales.1!! De 2hi que se con-
sidere alarmante el excesivo control que se asigna 2 los organismos oficiales
del Pacto Andino en el sector del derecho sobre marcas. Con todo, debe re-
cordarse que la ejecucidn del plan indicativo depende no sélo del desarrollo
espontaneo del mercado, sino de la politica econémica del Estado a través de
su intervencién indirecta, en la que el programa fiscal ocupa importante lugar.

III. LATINOAMERICA Y EL DERECHO UNIONISTA

A) Convenio de Paris

Entre los paises latincamericanos ha sido tradicional su resistencia a par-
ticipar en el Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883 para la proteccion
de la propiedad industrial. Los Estados a los que actualmente se aplica son,

107 Articulo 25.

108 Véase el anexo N® 2 de la Decisibn N° 24 (pag. 17) que sefiala cudles
son las disposiciones que deberd contener el Reglamento para la aplicacion de normas
sobre propiedad industrial. La Comisién adoptard este Reglamento dentro de los seis
meses siguientes a la entrada en vigor def Régimen.

109 Articulos 54 y transitorio G ).

110 Articulo transitorio E).

111 G.E.N.E.C., Planificacién y Desarrollo, Barcelona, 1964, pp. 55 v ss. Tam-
bién: José Ramoén Recalde, Problemas del desarvollo, Barcelona, 1967, pp. 37 y ss.
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citados en el orden de su adhesidn: Brasid, 7 de junio de 1884; Repablica Do-
minicana, 11 de julio de 1890; México, 7 de septiembre de 1903; Cxba, 17
de noviembre de 1904; Haiti, 1 de julio de 1958; Argentina, 10 de febrero de
1967 y Uruguay, 18 de marzo de 1967112

En Argentna, Cuba, Haiti, México y Uruguay se encuentra en vigor el texto
revisado en Lisboa en 1938. En Brasil y Repiblica Dominicana el texto vigente
del Convenio de Paris es el revisado en La Haya en 1925.

Campasia de afiliacidn al Convenio

Durante los tltimos afios se ha venido realizando una intensa campafia de
proselitismo de las naciones latinoamericanas al Convenio de Paris:

a) El Primer Congreso Latinoamericano de Propiedad Industrial reunido en
San Juan de Puerto Rico del 21 al 25 de julio de 1963, resolvid “llamar la
atencién de los gobiernos de los paises de la América Latina que aln no son
miembros de la Unién de Paris sobre el interés que representaria la adhesion
de sus paises al Convenio de Paris” 112

b) También el Congreso de Bogoti de Propiedad Industrial para la Amé-
rica Latina resolvié recomendar a los gobiernos latinoamericanos que no son
parte atn en el Convenijo de Paris “que consideren la conveniencia de adherir-
se a él, tomando en cuenta los legitimos intereses nacionales, los convenios y
programas nacionales de integracién econdmica” 114

¢) Porsu parte, el Prmer Congreso de la Asociacion Interamericana de la
Propiedad Industrial celebrado en Buenos Aires, resolvid recomendar la adhesidn
a la Unién de Paris 2 la mayor brevedad posible y “constituir comités nacio-
nales permanentes en cada uno de los pafses de América aln no adheridos a

112 Fuente: Lz Propriété Industrielle, 87 Anné, nom. 1, Janvier 1971, pp. 13, 14 ¥
15, que contiene la relacién de los 78 pafses miembros de la Unién de Paris al 31 de
diciembre de 1970. )

113 A esta decision se llegd considerando 2) que la pertenencia a la Unién de
Paris es susceptible de acelerar el desarrollo de la economia nacional, debido a la
influencia favorable que la -proteccién internacional de la propiedad industrial ejerce
sobre las inversiones nacionales y extranjeras y &) que la pertenencia a la Unidén no
necesita ningin cambio importante en las regulaciones juridicas nacionales, puesto que
el Convenic de Paris deja en libertad casi total a cada pais de legislar en la materia,
seglin sus tradiciones legales y necesidades econdmicas. Revista Mexicana de la Propie
dad Indusivial y Artistica, julio-diciembre de 1963, nim. 2, p. 303.

114 BIRPL. Actas del Congreso de Bogoti de Propiedad Indmstrial para Américe
Latina, Bogots, Colombia, 6-11 de julio de 1964. Documento 863 (8) p. 13.
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la Unién de Paris, para gestionar ante los poderes piblicos de sus respectivos
paises su incorporacién’ 115

d) Como resultado de un estudio comparativo de los preceptos legales vi-
gentes sobre marcas comerciales y patentes de invencién en los paises miem-
bros de la Asociacién Latincamericana de Libre Comercio, ésta llega a la con-
clusién preliminar de que el Convenio de Paris podria servir de base para
una adecuada armonizacidn legislativa, y recomienda a los paises de la ALALC
la adhesion al Convenio para mejorar su intercambio y sus relaciones reciprocas
con los demis paises participantes de la Unién de Paris116

e) La primerta Reunién de Directores de Oficinas Nacionales de Marcas
y Patentes de los paises miembros de la ALALC que tuvo lugar en Montevi-
deo en 1969, consideré oportuno “recomendar a las otras partes contratantes
de la ALALC la adhesién a dicho Convenio, como una primera etapa en la
consecucién de las metas de una integracién regional” 117

B) Arreglo de Madrid

El desdén de los paises americanos hacia el Arreglo de Madrid del 14 de
abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas de fébrica o de comer-
cio ha sido casi absoluto, pues con excepcidon de Brasil, Cuba y México, nin-
guna otra nacidon de América ha suscrito este instrumento. Y aun ese vinculo

118 Esta declaracién fundamental fue hecha atendiendo a que la incorporacidén de
los paises de América todavia no adheridos al Convenio de Paris, "constituye una nece-
sidad impostergable e ineludible del proceso de integracién econémica y programa de
desarrollo industrial en que se encuentran empeflados estos pueblos”™. ASIPI. Primer
Congrero de la Asociacién Interamericana de la Propiedad Industrial, Buenos Aires, 6-11
de noviembre de 1963, s/p.

118 Para ello basicamente se tuvo en cuenta: «) que [as legislaciones locales en
nada se verian perjudicadas y si enriquecidas muchas de ellas a través del Convenio,
cuya ‘elaboracién cuidadosa y frute de muchos afios de experiencia es muy dificil o
imposible de mejorar mediante un acuerdo zonal, 5) que la adhesién al Convenio de
Paris en nada perjudica "a los paises que sientan la necesidad de adecuar su legislacién
y necesidades de desarrollo”, c) que, por lo contrario, "el hacerlo les permitiri garan-
tizar condiciones dignas a los capitales que, para posibilitarlo deberd sin duda alguna
fluit a los paises en desarrollo”. Asociacidon Latinoamericana de Libre Comercio. El
Régimen de la propiedad industrial y la integracion en la ALALC, Montevideo, 1968,
pp. 111, 80 y 81.

117 Esta recomendacion fue hecha a través de las delegaciones de México y Uru-
guay y con la simpatfa de las de Colombia y Chile, en relacién con el punto 3 de la
agenda, el cual versé sobre el estudio de la conveniencia de la adhesién a una de las
convenciones internacionales existentes, por ejemplo, la de Paris, Revista Mexicana de
la Propiedad Industrial y Artistica, eneto-junio de 1969, nim. 13, pp. 131, 132 y 133,
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fue transitorio, ya que Cuba en 1931 y Brasil en 1933, denunciaron el Arre-
glo. México, que se adhiri6 al tratado el 26 de julio de 1909 sblo permanecié
como miembro hasta el 10 de marzo de 1943,

Motivos de México para denunciarlo

Ademis de las razones que provocaron la salida del Brasil, consistentes en
que el registro internacional ocasionaba a la administracién nacional un tra-
bajo considerable y gastos inftiles, y en que los nacionales mostraban poco
interés por el registro internacional, México tuve como otra causa determi-
nante la controversia originada en su negativa a proteger las marcas internacio-
nales que comprendiesen mis de una clase de mercancias, de conformidad con
la clasificacibn mexicana, a menos que se hiciese la division respectiva y un
depdsito internacional por cada clase. La Oficina Internacional de Berna se
abstuvo de registrar las negativas de proteccidn, sosteniendo que debia distin-
guirse entre marcas depositadas directamente en un pafs unionista distinto del
pais de origen de la marca y marcas depositadas en la Oficina Internacional,
quedando estas vltimas sometidas al régimen especial establecido por el Arre-
glo. El gobietno mexicano considerd tal interpretacién como cotrecta, pero re-
conociendo a la vez que se obligaba sin compensacién ni provecho a colocar
cada marca internacional en miltiples clases nacionales, denuncié el Atreglo
sobre el registro internacional de marcas del que formaban parte al 31 de
diciembre de 1940, 19 Estados, de los cuales el Gnico pais latinoamericano
era México.118

A la fecha actual ninglin pais ameticano, incluyendo los Estados Unidos,
pertenece a este tratado.!1®

118 Sobre los pormenores de los antecedentes 'de esta controversia y de la inter-
vencién que tuvieron las delegaciones italiana, francesa, suiza, holandesa y espafiola para
tratat de armonizar o conciliar los intereses de los paises miembros del Arreglo con
los principios establecidos por el mismo, véanse: Actes de la Conférence Réuni a Lon-
dres du ler, mai an 2 juin 1934, pp. 428 y ss. Puede consultarse también el Dictamen
de 8 de noviembre de 1941 elaborado por el abogado Carlos Durin Salazar, entonces
consuitor de la Secretaria de Economia, en respuesta a la comunicacién del Jefe del
Departamento de la Propiedad Industrial fechada el 28 de octubre de 1941 (oficio 292-
361.2(05)/-1.), en cuyo documento fueron expuestos los motivos y razonados los
fundamentos politicos, econémicos y juridicos para hacer la denuncia del Arreglo.

119 Acerca de las ventajas y desventajas que implicaria la adhesién de Estadas
Unidos al Arreglo ‘de Madrid, véanse los estudios y comentarios publicados en The
Trademark Reporter, May, 1966, Vol. 56, nam. 5. Especialmente el trabajo de Eric D.
Offner, The Madrid Agreement and trends in international trademark protection, pp.
368-390. :
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C) Arreglo de Niza

Hasta el 1¢ de enero de 1971 se han adherido al Arreglo de Niza de 15 de
junio de 1957, relativo a la clasificacién internacional de productos y servicios
para el registro de las marcas de fébrica o de comercio 25 Estados, sin que
aparezca entre ellos ninglin pais de Latinoamérica.l2® No obstante, de hecho
algunas legislaciones ya la han adoptado, como las de Colombia, Haiti y Perd.121
Por otra parte, unz vez que entre en vigor el Convenio Centroamericano para
la proteccién de la propiedad industrial, también regird la clasificacién inter
nacional en Guatemala. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,122

IV, LA JURISPRUDENCIA

Debo reconocer que, en principio, la escasez de drganos de divulgacidon im-
pide opinar sobre la jurisprudencia en materia de marcas de todos los paises
latinoamericanos. Sin embargo, gracias a la valiosa informacién de primera manc
que me brindan distinguidos colegas de dichas naciones, me atreveré a esbozar
los signientes comentarios:

En Brasil, debido a [a falta de funcionamiento del Censejo de Recursos de
la Propiedad Industrial, durante los dltimos dos afios no se cuenta con juris-
prudencia administrativa digna de ser citada. Algo similar ocurre con la juris-
prudencia de los tribunales, no porque no hayan sido dictadas sentencias sobre
casos relativos a marcas, sino porque no se dispene de una publicacién espe-
cializada que las dé a conocer.

De Colombia puede recordarse la decisidn por virtud de Ia cual el Con-
sejo de Estado declard nulo un precepto de la ley marcaria, determinando que
los nombres comerciales ya no sean susceptibles de registro y que su protec-
cion derive Onicanyente del uso.128

En cuanto a Chile, fuera de la jurisprudencia ya establecida, no se tienen
noticias de decisiones sobre marcas pronunciadas recientemente, que pudieran
ser de un interés particular. Una de las dltimas tendencias ha sido la de
reconocer 2 la marca notoria como tal, impidiendo su registro por petsonas no

120 Fuente: OMPL, Informaciones generales. Ginebra, 1971, p. 19.

121 Véapse notas 24, 30 y 35 del presente trabajo.

122 Véanse anteriores notas nimeros 93 vy 95,

128 Resolucidn de 19 de julio de 1969 que nulificd el articulo 6% del Decreto 1707
de 1931, el cual comprendfa a los nombres comerciales en el grupo 14 de la clasifica-
cién de productos.
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- autotizadas, bajo €l pretexto de que carece de la novedad suficiente para ser
aceptada como marca de comercio del solicitante,

La Seccibn de Patentes y Marcas adscrita actualmente al Miniterio de Pro-
duccién de Ecuador, no ha dictade en los tltimos afios resoluciones de impor-
tancia. En cuanto a las decisiones judiciales, también son muy contadas.124

También en Guatemala son muy escasas las decisiones sobre marcas emi-
tidas por los tribunales administrativos y judiciales.

Igualmente son escasas las decisiones judiciales en materia de marcas pro-
nunciadas por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragna, debido a que son
pocas las reclamaciones judiciales que llegan al conocimiento de dicho tribunal
tanto por la falta de interés en proteger las marcas como por la conclusién
de los, litigios a base de transacciones. Sin embargo, ultimamente ha aumen- .
tado el volumen de registros y litigios por virtud del interés despertado por
el Mercado Comin Centroamericano,128

A pesar de su antigiiedad, la ley vigente en Paraguay se ha ido actuali-
zando con la accién de la jurisprudencia. La Cotte Suprema ha reconocido com-
petencia al Departamento de Marcas pata dictar resoluciones de nulidad de
registros indebidamente expedidos y ha concedido proteccion a las marcas ex-
tranjeras no registradas,1?6 abandonando de este modo el sistema atributivo,
Asimismo, a pesar de no existir una disposicién expresa, €] Departamento de
Marcas admite oposiciones basadas en el registro de una marca inscrita en una
clase distinta de la que se solicita, Son también de interés algunas resoluciones
en las que se aplica la Convencién Interamericana de Proteccion Marcaria y
Comercial de Washington de 1929, de la que es signatario Paraguay.127

En cambio, en otros paises como Argentina, Colombia, Venezuela y México
la jurisprudencia de las antoridades administrativas y judiciales es abundante.

124 Ta altima de la que se tiene noticia es del 20 de enero de 1965, relacionada
con el registro de la marca "NETLE". (Gaceta Judicial, mayo-agosto 1965, p. 2935 y ss.

125 La jurisprudencia nicaragiiense expresamente relacionada con la proteccién mar-
caria, incluyendo ocho sentencias de 1968, se publica en la obra de Mario Palma Ibatra,
Proteccicn marcaria nicaragiiense, a punto de aparecer,

128 Sentencia de 31 de octubre de 1966, dictada por el Tribunal de Cuentas en el
caso de la marca "DUCATI” confirmada por sentencia de 15 de diciembre de 1966 dic-
tada por la Corte Suprema de Justicia.

127 Resolucién N® 312 de 4 de diciembte de 1967 relacionada con la oposicién
al pedido de registro de la marca “LioN”, y resolucién N¢ 12 de 23 de mayo de 1968
refacionada con la oposicién formulada contra el pedido de registro de la marca
“MONARK". :
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V. OTRAS APORTACIONES

El progreso del derecho, sobre las marcas no sélo se manifiesta a través de la
accién gubernamental de legisladores y jueces, sino también con la de quie-
nes consagran 2 esta rama juridica la actividad de su profesion. En el Gltimo
decenio las marcas han recibido un gran impulso de otros sectores privados
y oficiales, como lo revela esta resefia final:

A) La ereacidn de ASIPI

En 1964 fue constituida en la ciudad de México la Asociacién Interame-
ricana para la Proteccién de la Propiedad Industrial (ASIPI), que entre sus
objetivos inmediatos se propuso divulgar entre los gobiernos, la industria, el
comercio y el pablico en general, la mportancia de la propiedad industrial
para el ripido desenvolvmiento para las economias nacionales.!28

La actividad de ASIPI en lo que respecta a los problemas de marcas ha
sido muy intensa. A proposito de la proteccién de marcas notorias, el Con-
greso de Buenos Aires de 1965 recomendé que se rehise, anule e impida el
registro y ¢l uso de marcas que constituyan la reproduccién, imitacién o tra-
duccién de una marca notoria, sin la condicién de que se presente la posibi-
lidad de confusién entre los productes.’® En el Segundo Congreso celebrado
en Lima en 1968, ASIPI resolvid que los contratos de licencia de uso de
marca son legitimos y deben ser permitidos, y que todas las modalidades sobre
exclusividad y transferencia quedan a la voluntad de las partes.!2¢ Con la co-
laboracién de la Asociacién Argentina de Agentes de la Propedad Industrial,
en 1969 ASIPI organizé en Buenos Aires una Mesa Redonda, “sobre la in-
fluencia de la adhesién al Convenio de Paris sobre el sistema argetino de
propiedad industrial”. En el mismo afio, con la colaboracién de la Secretaria
de Integracién Econdmica Centroamericana y de la Asociacién Guatemalteca de
Propiedad Industrial, ASIPI organizé un breve curso de propiedad industrial

128 Para la cronica sobre antecedentes, constitucidén, agenda y todos los pormeno-
res de esta organizacidn no gubernamental, ver: Revista Mexicana de la Propiedad In-
dustrial y Aristica, enero-junio 1964, nim. 3, pp. 183 y ss.

128 Ver programa, recomendaciones y conclusiones del Primer Congreso de ASIPI
que tuvo Jugar en Buenos Aires en noviembre de 1965, en Revisza Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artistica, julio-diciembre de 1966, nam. 6, p. 366,

180 Revista Mexivana de la Propiedad Industrial y Ariistica, julio-diciembre 1968,
nam. 12, p. 197.



EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LAS MARCAS ) 71

en la ciudad de Guatemala. Y conjuntamente con la Organizacion de los Es-
tados Americanos y el BIRPI, ASIPI coopet$ para organizar en noviembre del
mismo afio de 1969 un Congreso de Propiedad Industrial en la ciudad de
Bogoti, Colombia.181

B) Los grapos nacionales de la AIPPI

Durante el Congreso de la Asociacién Internacional para la Proteccién de
la Propiedad Industrial —ATPPI— efectuado en Berlin en 1963, los delegados
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perd, Uruguay y Venezuela,
suscribicron un acuerdo con el que se decidié fomentar la creacién en cada
pais de Iberoamérica, donde no exista ain, de una asociacién correspondiente
de la AIPPL!32

El grupo mexicano quedd constituido en 1964, Otros grupos nacionales vie-
nen operando ya en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Peri y Venezuela.

C) Las asociaciones de agentes de la propiedad industrial

En algunos paises existen agrupaciones de abogados y agentes de la pro-
piedad industrial como las siguientes: Asociacién Argentina de Agentes de la
Propiedad Inlustrial, Asociacion Colombiana de la Propiedad Industrial, Aso-
ciacién Boliviana de la Propiedad Industrial, Asociacion Brasilefia de los Agen-
tes de la Propiedad Industrial, Asociacién Guatemalteca de Propiedad Indus-
trial, Asociacién Mexicana de la Propiedad Industrial, Asociacién Peruana de
Propiedad Industrial,

D) Congreso de Bogotd

Convocado por el Gobierno de Colombia y el BIRPI, en 1964 se efectud
en Bogoti el Congreso de Propiedad Industrial para América Latina, el cual
considerando la importancia que actualmente asume la propiedad industrial en
todos sus aspectos .para el desenvolvimiento econdémico de los pueblos, asi
como la conveniencia de actualizar y completar la legislacién de cada pais con

131 Reyista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, enero-junio 1969,
nam. 13, p. 130.

182 Revistz Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, enero-junio 1963,
mim. 1, p. 135, .
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arreglo a un régimen adecuado y de comunidad internacional en todos aquellos
casos en que tal integracion resulta provechosa a los legitimos intereses nacio-
nales, resolvid:

1) Recomendar a los gobiernos de las naciones latinoameticanas que revisen
su legislacion en materia de propiedad industrial a fin de que ésta sea in-
tegral y proteja todos sus institutos y actiie como agente de promocidn e
incremento de la actividad creadora que le sea propia de acuerdo con el
estado de desarrollo econdmico de cada pais, y 2) recomendar a las auto-
ridades competentes de cada pais de América Latina que se establezcan
citedras auténomas universitarias para la ensefianza del derecho de la pro-
piedad industrial. 183

E) Conferencia de la FIA en San José, Costa Rica

En la XV Conferenciz de la Federacion Interamericana de Abogados, re-
unida en San José, Costa Rica en 1967 para discutic los aspectos legales del
desarrollo econdmico y la integracidn de las Américas, se resolvid recomendar
a las asociaciones y abogados miembros de la Federacion que contin@ien sus
esfuerzos para dar a conocer el Proyecto de Ley-tipo de marcas del BIRPI y
su definitiva adopcién como legislacion en los paises latinoamericanos.134

F) Reunion de expertos en Montevideo

En 1969 tuvo lugar en Montevideo la Primera Reunién de Directores de
Oficinas Nacionales de Marcas y Patentes de los paises miembros de l2 ALALC,
Considerando que la proteccion de la propiedad industrial es uno de los fac-
tores que influyen en forma determinante en el desarrollo econémico de los
paises; que no exste incompatibilidad entre la integracion econdémica regional
y la proteccién nacional de la propiedad industrial; y que la 'integracién de
los paises de la ALALC estd estrechamente vinculada con la proteccién de los
derechos derivados de la propiedad industrial, la Reunién recomendé:

1) La adecuacién de las normas en matetia de propiedad industrial al pro-
ceso de integracion econdmica, en la medida en que ello contribuya a su conso-
lidacién.,

133 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, julio-diciembre 1964,
nam. 4, p. 418.

134 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, eneto-junio 1967, nim.
9, p. 192, ’
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2 El establecimiento de un grupo de estudio para la consideracion de los
problemas originados por los regﬁnenes nacionales del marco econémico de
la ALALC.

3) Dicho grupo de estudio estard integrado por expertos en la materia
que den preferencia al estudio de los problemas pricticos fundamentales emer-
gentes de la confundibilidad de los signos distintivos, de la transmision de
derechos y las licencias de wso, de la proteccidn de las marcas notorias, asi
como de la posibilidad de concertar un acuerdo internacional para adecuar
los regimenes de la propiedad industrial de los diversos paises de la zona a las
exigencias de la integracién 138 :

G) XVI Conferencia de la FIA en Caracas, Venezuela

El Comité V dicté la resolucidn nimero 18 sobre propiedad industrial, en
la que, considerando que el conocimiento del derecho industrial en sus aspectos
econ6émicos y juridicos es basico para la formacién del abogado; que los dere-
chos de propiedad industrial desempefian una funcién fundamental en los pai-
ses ameticanos al permitir €] acceso a la tecnologia necesaria para su progreso
econdmico; que los sistemas nacionales de proteccién de la propiedad industrial,
debidamente armonizados, pueden favorecer el proceso de la integracidn eco-
némica; que las legislaciones de propiedad industrial deben adecuarse a los
requerimientos de las nuevas instituciones que surgen en este campo a fin de
poder reglamentar su funcionamiento en forma eficaz; y que los pafses ameri-
canos deben adaptar sus sistemas de proteccion de propiedad industrial a las
exigencias de su crecimiento econdémico, ¢l Comité V de la Conferencia llevada
a cabo en Caracas en 1969, recomendd:

1) A las facultades de detecho de las universidades de los paises america-
nos la inclusién del derecho industrial como materia obligatoria del plan de
estudio de abogacia.

2) A los organismos interamericanos, que promuevan medidas eficaces para
lograr que se armonicen los sistemas nacionales de proteccién de la propiedad
industrial; y

3) A los gobiernos de los paises americanos: que adopten las clasifica-
ciones internacionales sobre productos a los que se aplican los signos distin-
tivos, que modernicen sus oficinas de registro y supriman las pricticas que
entorpecen el procedimiento para obtener proteccién en materia de propiedad
industrial 3¢

86 Op, cit., supra, nota 131, pp. 132 ¥ ss.
138 Revista Mexicana de la Propiedad Indusirial y Artistica, enero-diciembre 1970,
pp. 266 v ss.
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H) La doctrina

Debo reconocer que no es muy fecunda la produccién juridica sobre mar-
cas en Latinoamérica, ya que apenas alcanza a medio centenar el nimero de
obras que fueron publicadas durante la Gltima década, especialmente en Méxi-
o, Venezuela, Colombia, Brasil, Guatemala, Perit y Uruguay. Se tratz de
monografias, tesis profesionales, codificaciones comentadas y algunos libros pro-
piamente dichos. '

V1. CONCLUSIONES

1* Aun cuando la mayoria de los paises de América Latina tiene una le-
gislacién marcaria que, en atencién a la época en que fue promulgada, no
previd la reglamentacién de instituciones que Ja vida moderna exige, no com-
patto Ia opinién de quienes ven en dichas leyes instrumentos ineficaces para
regular el derecho sobre marcas. Basta recordar que la nueva ley de marcas
francesa de 1965 sustituyd a la que estuvo en vigor durante mis de un siglo.
Por su parte la ley especial italiana es de 1942 y la ley norteamericana es de
1946, pese a lo cual no existe ningln movimiento setio encaminado a refor-
mar dichas leyes porque se juzguen inoperantes para la época actual.

2% Siguiendo a las que les sirvieron de modelo, las leyes latinoamericanas
encierran los principios esenciales del derecho de marcas universalmente adop-
tado en nuestros dias, razén por la cual la conservacién de codigos en apa-
riencia anticuados no deticne fatalmente la buena marcha del derecho marca-
rio, pues las lagunas de que ha podido adolecer han sido subsanadas con la
accién de Ja jurisprudencia. -

3* No obstante, [a bisqueda del equilibrio que debe imperar en los cam-
pos de la técnica, del derecho y de la economia, por Jos que se extiende nuestra
disciplina, ha provocado entre los gobiernos americanos una incontenible co-
rriente para incidir en el terreno de la propiedad industrial a fin de adecuar
sus normas a las necesidades que el progreso econdémico impone a cada pais.
Se trata de un fendémeno sociolégico irreversible del que dan buen ejemplo
los cambios del Pacto Andino.

4¢ Ante semejante panorama del derecho marcario en América, creo que
es responsabilidad de todos los profesionales de la propiedad industrial y de
los organismos: intergubernamentales, privados, nacionales e internacionales
vinculados a ella, aportar sus conocimientos y sus experiencias para que, sin
mengua de la anhelada prosperidad econdmica de nuestros paises, participen
en [a lucha por el respeto de los derechos intelectuales.

David RaNGEL MEDINA



