LINEAMIENTOS PARA UNA REFORMA DEL CONVENIO
CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Carlos M. Correa

INTRODUCCION

El Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Indus-
trial, (en adelante “‘el Convenio™), suscripto el lo. de junio de 1968, por
los plenipotenciarios de las repiiblicas de El Salvador, Honduras, Cuatema-
la, Nicaragua y Costa Rica, solo ha sido ratificado v esta en vigor en los
tres ultimos pafses mencionados (en adelante “‘paises miembros™).

No obstante su denominacion comprensiva de la “propiedad industrial”
en general, el Convenio sblo abarca la regulacion de las marcas, nombres
comerciales, expresiones de propaganda, indicaciones de procedencia,
denominaciones de origen y competencia desleal en estas materias, Este no
incluye, por tanto, el régimen de las patentes de invencion, sujetas en cada
uno de los paises miembros, a la legislacion nacional particular.

El Convenio establece, una ley uniforme para los paises miembros, sin
incluir, sin embargo, otros elementos sustanciales de integracion juridica
del derecho marcario. Fn particular, ¢l Convenio mantiene un sistema de
registro de alcance nacional y el principio de independencia de los titulos
obtenidos en distintos paises miembros.

El presente documento consta de dos partes. En primera se discuten los
argumentos que sustentan la necesidad de encarar la reforma del Convenio
y los lineamientos generales que deberian seguirse para ello.

l.a segunda parte incluye la justificacion y descripeion de las reformas
que sc sugleren, asi como los posibles textos a ser modificados o introdu-
cidos.

I'n la claboracién de este documento, y para la formulacion de las
propucstas referidas, se han tenido en cuenta los antecedentes disponibles
del derecho comparado, particularmente los desarrollos recientes en el
ambito latinoamericano, asi como los trabajos vy recomendaciones de los
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organismos regionales e internacionales que se han ocupado de la materia
en estudio’!),

PRIMERA PARTE
NECESIDAD Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA REFORMA

I.  NECESIDAD DE LA REFORMA

Sin desconocer la oportunidad y mesura con que los paises centroame-
ricanos encararon la armonizaciéon del derecho marcario, el Convenio es
susceptible de dos grupos principales de observaciones.

El primero concierne a la medida en que las disposiciones del Convenio
satisfacen o no el objetivo, declarado en su Predmbulo, de “modernizar y
adecuar a las necesidades efectivas’ del Programa de Integracion Econo-
mica Centroamericana el derecho de marcas de los pafses involucrados, y
en especial, en que aquél contribuye eficazmente al libre movimiento de
las mercancias’ al interior del mercado subregional. En otras palabras se
trata de examinar criticamente la naturaleza de la relacioén entre el dere-
cho marcario establecido y los requerimientos emergentes del proceso de
integracion del area.

El segundo tipo de observaciones atiende al contenido del Convenio en
cuanto derecho de fondo de los paises miembros, y especialmente en lo
que respecta a las funciones atribuidas a las marcas y al balance existente
entre la proteccion conferida a los titulares de los signos marcarios, la
tutela del orden publico y la proteccion de los consumidores.

A ambos tipos de observaciones se reficren los parrafos que siguen.

1. Derecho marcario e integracion econdmica

Como es sabido, el Tratado General de Integracion Econdmica Centro-
americana (13 de diciembre de 1960) contemplé la creacion de una zona
de libre comercio para los productos originarios de la zona. La unificacién

{1} Ver, entre otros, Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI}, Ley tipo sobre
marcas para los pafses en desarrollo, 1967; La funcibén de las marcas en el desarrollo econbémice de
los pafses en desarrollo, TMDC/1/2, 1981; Aspectos de la proteccion del consumidor relacionados
con la propiedad industrial, BIG/206, 1981; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarroilo (UNCTAD) The rele of trademarks in developing couneries, TD/B/C.6/AC 3/3. Rav 1,
Nueva York, 1979; Instituto para la Integracién de América Latina (INTAL), El derecho de marcas
en Ameérica Latina, Estudjo No. 21, preparado por Carlos M. Correa, Buenos Ajres, 1977; Organiza-
cién de Estados Americanos (OEA), Revision de las convenciones interamericanas sobre patentes
de invencion, dibujos y modelos industriales v marcas de fabrica, de comergio y numbres comercia-
les, OEA/Ser. Q/I1, 17, 1978.
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de mercados acarred, en la década del sesenta, un conjunto de resultados
positivos en cuanto a la dimensiéon del intercambio (la participacién del
comercio intra-centroamericano en el comercio exterior de los cinco
paises pasé del 6,80/0 en 1960 al 25,60/0 en 1970 as{ como a la industria-
lizacion de los paises participantes, principalmente en las ramas alimenti-
cia, textil y de quimica liviana. Actualmente, el 900/0 del intercambio en
la zona de libre comercio que sobrepasaba los mil millones de délares en
1981 — es de productos industriales(?).

Sin embargo, a fines de la década del sesenta —en momentos en que se
formalizaba la suscripcion del Convenio-— se expresaban ya manifestacion-
es de descontento en razon de la que se consideraba una distribucion
inequitativa de los beneficios de la integracion. Este contexto desfavorable
puede explicar que el Convenio no hubiese aspirado a introducir métodos
mas sustanciales de integracion en ¢l area marcaria, del tipo de los previs-
tos en las convenciones interamericanas sobre la materia(3).

Si bien la mesura del Convenio en el aspecto considerado es comprensi-
ble, y sigue manteniendo su justificacién en vistas de la paralizacién e
incertidumbre aun prevalecientes en el seno del Mercado Comin, ella no
debe traducirse en una afirmacion plena del principio de territorialidad el
que, por sus efectos de segmentacién de los mercados, puede erigirse en
una barrera a la libre circulacién de mercaderias, en contradiccidn con los
objetivos del Tratado General de 1960, ni en soluciones imprecisas como
la del art. 228 del Convenio, fundada en la legitimacion, en apariencia
indiscriminada, de actos que el propio texto califica como ilicitos.

Sin renunciar totalmente al principio referido, deberia contemplarse
una atenuacion de sus efectos para los supuestos en que la misma marca se
encuentre registrada en dos o mas pafses del Convenio, v los derechos
marcarios sean empleados para impedir el comercio de los productos que
la ostentan entre esos paises. La regulacion que se dé a esta situacion
—tipificada generalmente como de “importaciones paralelas”— puede
afectar la funcién de las marcas como indicacion del origen de las merca-
derfas, funcién que en la prictica, como se vera, se ha desdibujado consi-
derablemente con el avance de la produccién en masa y el desdoblamiento

(2) Ver Secretaria Permanente del Tratado General de Integracion Econémica Centroamericana
(SIECA), "El proceso de integracion econdémica centroamericang: evaluacién critica de algunas ex-
periencias”, en Integracién Latinoamericana, No. 65, enero—febrero, 1982, p. 4; CEPAL, “Refle-
xiones sobre la situacidn actual y las perspectivas del proceso de la integracion centroamericana’,
rdem, p. 21.

(3) Ver OEA, ob. cit., p. 35.
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de los derechos de propiedad y de uso de las marcas en los contratos de

licencia, franquicia y similares.

2.  Las funciones de las marcas y el balance de intereses publicos y
privados

El andlisis del Convenio revela que el mismo se asienta sobre concep-
ciones en buena medida superadas en las tendencias legislativas recientes,
tanto en algunos pafses latinoamericanos‘*? como en el derecho europeo y
el de la Comunidad Econémica Europea‘®),

La finalidad basica de las marcas puede ser descrita como la de proteger
al pablico del engafio y confusién en la seleccidén de productos o servicios
en el mercado —distinguiendo determinados productos o servicios de otros
similares y la de proteger al titular de la marca contra la competencia
desleal de terceros competidores.

Si bien de acuerdo con el Preambulo del Convenio, éste se basa en el
reconocimiento de ** . . . la importante funcion que (las marcas) desempe-
nan en cuanto al . . . goce pacifico y honrado de los derechos que se
derivan de la propiedad industrial y la proteccion de los consumidores”,
las disposiciones de aquél privilegio al aspecto de la proteccion de los
intereses del productor o comerciante, y descuidan comparativamente
los del ptblico, asi como los de la economia en general.

La preeminencia conferida al titular de las marcas se traduce, en efecto,
en una bien disefiada normativa dirigida a definir y posibilitar el ejercicio
de los derechos de aquél, pero carente del necesario contrapeso de obliga-
ciones igualmente precisas para evitar los efectos negativos, atenuar los
indeseables o asegurar las eventuales ventajas del uso de marcas registradas.

Entre las falencias principales que pueden ser observadas desde esta 6pti-
ca se destacan las siguientes:

a) Identificacién del origen y consistencia del producto.

Como consecuencia de la evolucién industrial y comercial, las marcas
han perdido en buena parte su capacidad de distinguir el origen de un
producto (o servicio)').

(4) Ver, en especial, el Codigo de Propiedad Industrial del Brasil (1971); ¢l Reglamento para la
aplicacién de las normas de propiedad industrial (Decision 85) de la Comisidn del Acuerdo de Car-
tagena, actualmente vigente en Colombia, Ecuadoer y Perd, y la Ley de invenciones y marcas del
30—12-75 de México,

(5} Ver, en particular, los proyectos de la Comisién de las Comunidades Jde aproximacién de los
derechos de marcas y de creacién de una marca comunitaria (version de 1980), Official Journal of
European Communities, No, C 351, 31—-12—80.

(6) Ver sobre este tema, UNCTAD, The role of trademarks in develuping countries. ob. cit., p.
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En general, para los consumidores tal funcién pasa a segundo plano,
esto es, lo es relativamente indiferente el origen, siempre que se asegure la
identidad del producto, o sea que las propiedades y calidad de aquél se
mantenga constante en un periodo dado, independientemente de los
cambios que pudieran ocurrir en las personas titulares o usuarias de la
marca. En ausencia de recaudos que aseguren tal consistencia o identidad,
¢l mantenimiento de la funcién de identificacién de origen constituye una
formalidad que juega unilateralmente en favor de los intereses del titular
de la marca.

Un estudio realizado en Costa Rica ha evidenciado, en el sentido
indicado en el parrafo anterior, fue la razén principal determinante de las
preferencias de los consumidores es la consistencia de los productos
(calidad), y en segundo lugar, el precio.

La procedencia de los productos demostrd ser un factor irrelevante en
la conformacidn de aquellas preferenciast?? .

El Convenio, fundado en una concepcion formal de la funcién marcaria
como indicacion de origen, carece de dispositivos que brinden una minima
garantia de consistencia de los productos o servicios comercializados bajo
las marcas registradas.

b) Registro y uso de marcas

Distinguiéndose de la tendencia general observable desde hace mas de
una década,'®) apegindose a una concepcién formalista de derecho
marcario, el Convento ignora practicamente ¢l papel del #so de las marcas
como elemento constitutive del titulo v de calificacion del ejercicio de los
derechos que de €l se derivan.

El Convenio dispone categoricamente que ¢l uso de las marcas es facul-
tativo. La acumulacion innecesaria de registros, los costos y dificultades
que ello acarrea para la obtencidén de nuevos registros (as{ como 1a corrup-
tela consecuente) y la proliferacion de conflictos dentro de un mismo
pais, como en el comercio intrazonal, justifican ampliamente la revisién de
aquel principio.
¢) Marcas y poder de mercado

Las marcas son una importante fuente de poder de mercado de su
titular o usuario, Segun se ha observado “las leyes que protegen marcas

(7) En la encuesta realizada, Ia calidad fue causal de preferenciz en 420/0 de los casos; aquélla
y ¢l precio conjuntamente en el 280/0 y este ultimo solamente en 280/0 de Jos casos también, La
procedencia del preducte sblo conté en 1u/o de los casos considerados. Ver Proyecto OFI—PLAN/
1I'STO, “*Preferencias de los consumidores por marcas especificas™, San José, 1982,

(8) Ver A. Vida, Trademarks in developing countries, Akadémiai Kiadd, Licensing Executives
Socicty International, Budapest, 1981, p. 139.
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distintivas no crean condiciones mas favorables para la competencia, sino
mas bien para el monopolio”(?).

El reconocimiento de ese elemento monopdlico es clave para compren-
der y regular adecuadamente el ejercicio de los derechos marcarios. Las
distorsiones o abusos a que aquél puede dar lugar pueden ser materia de
control especifico por parte de la legislacion antimonopoliot!?) o sobre
distintos aspectos de la comercializacion, pero también ser tratados en las
mismas leyes que regulan el registro y el empleo de los signos marcarios.

El problema planteado, vinculado estrechamente con la tutela del orden
pablico, tampoco ha merecido la debida atencién en el Convenio bajo
examen.

d) Licencias de marcas

Las licencias de marcas han cobrade una importancia particular en
aquellas economias que han encarado un proceso de industrializacion
mediante la sustitucion de importaciones. Los efectos de tales licencias
sobre la competencia, el balance de pagos, los contenidos publicitarios, y
la posicidbn del licenciatario frente al licenciante, entre otros, han sido
puestos en evidencia en varios paises latinoamericanos que han intentado
diferentes métodos para regularlos!11)

En uno de los paises miembros, se ha observado que la licencia de
marcas es ¢l principal objeto de los contratos calificados como de transfe-
rencia de tecnologia!?), Es probable también que la experiencia de los
demas paises del area sea similar. El Convenio no contempla, sin embargo,
regulacion sustancial alguna al respecto, vacio que es imprescindible llenar
en una futura reforma.

Los cuatro aspectos enunciados solo indican las grandes falencias
identificables en el Convenio; ellas no agotan, por cierto, la enumeracion
de las dreas que deberan completarse ni la de otros desaciertos que debe-
ran corregirse y cuyo tratamiento se encarard en la segunda de este docu-
mento.

(9) V. Mangini, “Competition and monopoly in trademark law: an EEC perspective”, in Inter-
nationgl Review of Industrial Property and Copyright Law, (11C), No. 5, 1980, p. 597. .

{10) Actualmente son muy pocos los pafses en desarrollo que ticnen una legislacioén de ese al-
cance, Entre los latinoamericanos, ellos son Argenting, Brasil, Colombia y Chile.

(11} Ver C. Correa, “Main issues in the tegulation of licence arrangements on foreign trade-
marks: the Latin American experience”, in World Deveopment, Vol. 7, No, 7, julio 1979, p. 705.

(12) Ver Juan Carlos del Bello, Dependencia tecnologica en una economsa centroamericana:
convenios de licencia y patentes de invencién en Costa Rica, Instituto Tecnoldgico de Costa Rica,
octubre de 1979.
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1I. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA REFORMA

Esta seccion describe los principales objetivos que la reforma persigue
alcanzar, asi como los medios a través de los cuales se sugiere realizarlos.

El objetivo general de la reforma es la adecuacion del Convenio a las
circunstancias econdémico—sociales, tecnolégicas e institucionales preva-
lecientes en los paises signatarios.

Ello supone tomar en cuenta las caracteristicas de la industrializacién
llevada a cabo en esos paises y en particular, las limitaciones existentes
en cuanto al tipo y calidad de los bienes producidos; la falta de tradicién
y de instituciones para la certificacién de esta Gltima; la importancia del
sector de propiedad extranjera en la industria, la consistente propensién
al consumo de bienes importados, especialmente de las clases de altos
ingresos; v la adopcidén de patrones de consumo imitativos de los paises
desarrollados, intensamente promovida mediante la publicidad de las
marcas respectivas'!?),

La realizacion de este objetivo incluye:

1. La adecuacion del Convenio a las necesidades del proceso de integra-
Cion centroamericano

Sin llegar a propuestas integracionistas mas ambiciosas, parece impres-
cindible establecer recursos apropiados para que la territorialidad de las
marcas no se constituye en una barrera a la libre circulacién de bienes en
el Mercado Comun.

Con el fin de impedir el uso de las marcas como instrumento de
segmentacion de los mercados, se propone la incorporacion al Convenio
de una modalidad atenuada de la “‘teoria del agotamiento de los derechos
marcarios”, asi como la exclusion, en principio, del derecho de oponerse
a la importacién de productos que ostenten la misma marca y originarios
de los paises signatarios del Convenio.

2. El fortalecimiento de la funcion de las marcas como mecanismos de
proteccion de los consumidores

Si bien uno de los mejores medios de defender a los consumidores
consistiria en establecer un vinculo permanente entre la marca y una sola

(13) Esta caracterizacién general (ver CEPAL, ob. cit. y del Bello, ob. cit.) debe dejar a salvo,
naturalmente, las diferencias existentes entre los diversos parses de acuerdo con su grado de desa-

rrollo y las politicas econdmicu-sociales impulsadas en eflos,
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fuente de produccién la transmisibilidad de aquélla —sin la empresa o la
parte de clla que aplica la marca‘**? —o su licenciamiento— sin asegurar
una calidad idéntica a la del licenciante— as{ como la realizacion de
importaciones paralelas diluyen, en la practica, la posibilidad real de
mantener aquella relacion.

Mediante la regulacién de estos aspectos, la reforma se orientara a
fortalecer la funciéon de las marcas como identificacion, del origen del
producto (o servicio) y de su consistencia o identidad.

Ademds, se propondri:

a) la creacion de una marca de garantia:
b)la regulacién de las ““marcas notorias” y
¢) la regulacion del registro de vocablos en idiomas extranjeros.

3. La reduccién de los conflictos y del costo de administracién del
sistema

Seglin se observo antes, las caracteristicas actuales de] Convenio llevan
al mantenimiento de marcas sin uso efectivo, y por tanto a conflictos y
costos —para los particulares y el Estado— susceptibles de ser evitados o
reducidos sensiblemente.

Las reformas que se proponen ¢n relacion con este objetivo incluyen:

a) caducidad de las marcas que no sean efectivamente usadas;

b) estipulacion del uso como condicién para la renovacion de las
marcas;

¢) fijacion de un plazo de validez para las expresiones o sefiales de
propaganda.

4. La condena de conductas especulativas derivadas del uso de warcas

Por medio de los derechos exclusivos que confieren las marcas, sus
titulares o usuarios pueden cometer abusos consistentes en actos especu-
lativos que pueden ser condenados, segun se propone en el lugar perti-
nente, en el mismo marco del derecho marcario.

5. El mejoramiento de las condiciones de las licencias de marcas y el
control de las licencias intra—firma

Las licencias de marcas deben ser reguladas, primero, con el objetivo
—ya enunciado— de proteger a los consumidores de cambios o diferencias
de calidad, que pueden surgir de su empleo. Segundo, con el fin de evitar

(14) Esta es la solucion actual def Convenio. Se considera que ella debe ser mantenida, con Jas

modificaciones que oportunamente se indicarin.
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que el contrato respectivo contenga condiciones abusivas o irrazonables,
se extienda por plazos excesivos, o coloque en una situacion de depen-
dencia extrema al licenciatario; y tercero, para controlar las licencias en
las relaciones filial—matriz, principalmente en cuanto a los pagos que
pueden fundarse en elias.

La regulacion de estos aspectos del derecho de marcas es —tal como lo
muestra la experiencia de otros paises latinoamericanos— una de las
cuestiones mds complejas.

6. La ampliacion de los medios de defensa del orden publico.

Si bien varias de las medidas referidas en los puntos anteriores se
relacionan estrechamente con la proteccion del orden publico, es desea-
ble que la autoridad competente goce de facultades suficientes que le
permitan tutelar el orden publico mediante recursos mds directos, tales
como:

a) la supresion del registro de marcas para determinados productos (o

servicios), o la inversa, la disposicion de su registro y uso obligatorio;y

b)la concesion de licencias obligatorias.

Los objetivos enumerados en los parrafos anteriores, si bien sustan-
cialmente consistentes entre si, pueden presentar aspectos contradicto-
rios. Asi, el objetivo de la proteccion de los consumidores a través del
control de calidad, por el licenciante extranjero de los productos del
licenciatario, puede llevar a la incorporacion de especificaciones y
standards dc calidad cxcesivamente onerosos e inadecuados para las
condiciones econémico—sociales de los paises centroamericanos. Lin
otros casos, ¢l primer objetivo puede entrar en colisién con el impedir
que las marcas constituyan barreras al comercio intrazonal. ¥n estos y
otros supuestos las soluciones a proponerse deberdn buscar un equilibrio
satisfactorio, con ¢l menor sacrificio posible de los lineamientos funda-
mentales que deben presidir la reforma del Convenio.

Debce notarse, ademas, que el hecho de scfialar la pertinencia de las
reformas indicadas cn relacion con determinado objetivo, no excluye que
cllas no pucdan servir a la satisfaccion de otro u otros de los objetivos
postulados. En rigor, csta ultima situacion se presentara con frecuencia,
debido a la interrelacion existente entre aquellos. Por ejemplo, las medi-
das tendientes a la condena de conductas especulativas o monopélicas, se
relacionan directamente con la proteccion del consumidor, objetivo que,
bajo una acepeion amplia de esta expresion'?®) | podria de por si justifi-
car hucena parte de las medidas propuestas.

(13) e acucrdo con ol Informe del Seeretario General de Naciones Unidas “Proteceion del



2868 Juridica-Anuario
I1I. ALCANCES DE LA REFORMA PROPUESTA

La reforma que se delinea en este documento es de cardcter parcial,
pues no alcanza a la totalidad de las normas del Convenio. Ella se con-
centra, en efecto, en los aspectos sustantivos de aquél —diferenciados de
los procesales o adjetivos y particularmente en aquélios vinculados con
los efectos de las marcas en la economia nacional y en el intercambio
intrazonal. La reforma propuesta se refiere a las siguientes secciones:

Titulo 1: Disposiciones preliminares

Titulo Ii: De las marcas

Titulo Iil: De los nombres comerciales

Titulo IV: De las expresiones o sefales de propaganda

En nuestra opinién, una reforma de mayor amplitud requerirfa, como
condicién previa, un andlisis de la jurisprudencia (judicial y administrati-
va) de aplicacién del Convenio en los paises miembros, asi como la
consulta de las entidades representativas del comercio ¢ industria y el
drea oficial, respecto de los problemas practicos que aquélla ha ofrecido.

En relacién con el titulo V “De la competencia desleal en materia de
propiedad industrial”, es de notar que en ¢l Convenio el concepto y la
regulacién de la “competencia desleal” han sido restringidos a “todo acto
o hecho engafioso que . . . se realice con la intencion de aprovecharse
indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comer-
ciales y las expresiones o senales de propaganda en perjuicio del titular
de las mismas o del publico consumidor” (art. 65). Es decir, el Convenio
no aborda, en realidad, la regulacién de lo que se conoce tipicamente
como ‘“‘competencia desleal” esto es, ia represion de todo acto contrario
o a la buena fe comercial o a los usos honrados, en las actividades mer-
cantiles e industriales!8’, Por consiguiente, no habiendo sido objeto de
armonizacion legislativa, la regulacion de esta materia seguira siendo del
resorte exclusivo de cada uno de los paises miembros, a menos que se
considere oportuno, en ocasion de una revision general del Convenio, Ia
incorporacion de las normas pertinentes al texto de este Ultimo.

consumidor’’, preparsdo en cumplimiento de la resolucién 1979/74 del Consejo Econdmico y So-
cial, (E/1981/75) la “proteccidén del consumidor” es una medida para ayudar al consumidor
*“_ . .a alcanzar niveles mis altos de vida sin que aumente €l nivel de sus ingresos. . .”, pérrafo 6.

{16) Ver, por ejemplo, ¢l Capfwlo 1V de la Convencién General Interamericana de Proteccién
Marcariz y Comercial, Washington, 1929.
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Es necesario advertir, por ultimo que, para ser efectiva y alcanzar sus
objetives, la reforma propuesta deberia insertarse en un marco legal ¢
institucional consistente con aquéllos, o ser acompanada, en su caso, por
la adopcion de las medidas complementarias que serian necesarias a tal
fin.

Algunos de los componentes del marco legal e institucional deseable
son los siguientes:

a) la regulacion general de los contratos de licencias concertados con
personas o empresas del exterior, incluyendo la prohibicién de cladsulas
restrictivas, el control de los precios y la existencia de un érgano capaci-
tado para la evaluacion de fondo de los contratos;

b) un sistema orgianico de normalizacién técnica y certificacion de
calidad, con capac1dad para brindar apoyo y estimular las actividades de
control y mejoramiento de calidad de los productos de manufactura
local ;

c) la disciplina de los contenidos y formas publicitarias con el fin,
entre otros, de evitar el uso de motivaciones y la promocion de patrones
de consumo alienantes; promover y valorizar el esfuerzo creativo y
productivo nacional; convertir a la publicidad en un genuino canal de
informacion para los consumidores; impedir el uso de modalidades
engafiosas, y ¢l exceso de mensajes publicitarios en los medios de comu-
nicacién, en detrimento de las funciones informativas, culturales y de
entretenimiento que aquéllos deben servir;

d) mecanismos de control en relacion con productos de importancia
vital, como los alimentos y medicamentos, tanto antes como desptes de
su lanzamiento al mercado;

e) una legislacién adecuada en materia de identificacion y distribucion
de mercaderias, incluyendo disposiciones acerca de formas econémicas y
seguras de empaque, envasado, conservacion de los productos, y etique-
tado;

f) control legal de los abusos de poder de mercado y represion de las
pricticas restrictivas que afectan la competencia, la libre circulacion de
mercaderfa entre los paises miembros, u otros objetivos del desarrollo
economico y tecnologico de esos paises.

Con el fin de integrar la revisiéon del Convenio en el marco mas amplio
descripto en los parrafos anteriores, setia conveniente iniciar simulta-
neamente con aquélla un examen del estado actual de las materias
citadas, y una discusién de la conveniencia y oportunidad, en su caso, de
contemplar la adopciéon de nuevas regulaciones o la adaptacion de las
cxistentes a los objetivos descritos en el punto anterior de este docu-
mento.
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SEGUNDA PARTE
PROPUESTAS ESPECIFICAS DE REFORMA

[. IMPORTACIONES PARALELAS
I. Diferentes bipotesis

Con base en el principio de territorialidad, el titular (u otra empresa
econdomicamente vinculada, o usuario autorizado) de una marca registra-
da en dos o mas paises podria invocar sus derechos para impedir la
importacion, en uno de ellos, de productos que fueron puestos en el
mercado anteriormente por el propio titular o con su consentimiento en
otro de esos paises. Esta hipotesis se presenta generalmente cuando se
pretende aprovechar las diferencias de precios existentes en los distintos
paises involucrados.

La segmentacion de mercados derivada del empleo de derechos de
marcas puede también tener lugar en el caso en que una misma marca
pertenezca en los paises miembros a distintos titulares, sea originaria-
mente, 0 por €l hecho de la cesidon por el titular original a distintas
personas o empresas en cada uno de los paises.

Tanto en la primera hipotesis considerada, como en la segunda situa-
cién mencionada (y sobre todo en esta ultima), los productos marcados
(aun cuando perteneciendo a la misma clase) pueden diferir sustancial-
mente entre si en cuanto a sus caracteristicas o calidad. En consecuencia,
mientras que la prevencion de las importaciones de aquéllos —sobre la
base exclusivamente del derecho de marcas— puede constituirse en una
barrera absoluta al comercio intrazonal de esos productos, su autoriza-
cion incondicionada puede conducir a la confusion y engafio del publico
consumidor, cuando no al aprovechamiento de un productor o comer-
ciante de la buena reputacién adquirida por otro en el mercado.

2. La solucién del Convenio

De acuerdo con el art. 26 literal ¢) del Convenio, el propietario de una
marca registrada tiene el derecho de ‘“hacer que las autoridades compe-
tentes prohiban la importacion o internacion de mercaderias o productos
mientras se las siga distinguiendo con aquélla”. Por otra parte, el art.
228 excluye esta accidon respecto de mercancias que lleven la marca
“ilicitamente” y que sean originarias de cualquiera de los Estados signa-
tarios, a partir del momento en que se establezca la Unidon Aduanera.

Tanto la ubicacién (en el Titulo Final “De la observancia de este
Convenio”) como la formulacién y el caracter condicional de la norma
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del art. 228 la convierten en una solucién completamente inadecuada
ante la necesidad de favorecer la libre circulacién de mercancias origina-
rias de la zona.

En primer lugar, ella parece legitimar cualquier uso ilicito de la marca
en un producto de importacién originario de los Estados Signatarios, sin
considerar las distintas hipotesis que se presentan, ni las salvaguardias
minimas que debe dispensarse a los intereses de los consumidores y de
los titulares de marcas.

En segundo lugar, la entrada en vigor del art. 228 se sujeta al estable-
cimiento de la “Unidén Aduanera’. Segin se ha notado, empero, “aunque
el Tratado General asienta expresamente el compromiso de establecer
una uniodn aduanera, no fijé término alguno para ello y la referencia tiene
mads bien un caracter declaratorio”'7’, Sin perjuicio de ello, los objeti-
vos del Tratado de perfeccionar una zona de libre comercio y de adoptar
un arancel uniforme, con algunas restricciones minimas, se alcanzaron
casi totalmente'!®’  El logro de tales objetivos justifica de por si, la
adopcion de medidas, mejor delimitadas que la del art. 228 citado,
tendientes a evitar la particion de mercados derivada de una plena
aplicacion del principio de territorialidad.

3. Posible tratamiento del tema

La solucién de las hipotesis referidas en ¢l punto 1, mas arriba, requie-
re contemplar un conjunto de intereses contradictorios y, en todo
aquéllo en que no puedan ser armonizados, establecer una jerarquia entre
cllos. Cabe recordar que de conformidad con los lineamientos expuestos
en la primera parte de este documento, la libre circulacion de bienes
entre los paises participantes del proceso de integracién y la proteccion
de los consumidores son dos de los objetivos principales de la reforma
propuesta.

La teoria del agotamiento de los derechos de Propiedad industrial,
originalmente fomulada con respecto a las patentes‘!®’, y reconocida en
varios paises europeos, ha sido introducida en relacion con las marcas en
el derecho de la Comunidad Economica Eurog)ea (CEE), a través de
decisiones de la Corte de Justicia Europea'?®’ e incorporada en las

(17) SIECA, ob. cit., p. 5.

(18) Ver CEPAL, ob. cit., p. 21.

(19) Ver V. Mangini, ob. cit., p. 598.

(20) Ver Grundig/Costen (13—7—66, casos 56/64 y 538/64) y Centrafarm (31-10-74, caso
16/74).
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propuestas de Regulacion del Consejo de Ministros de la CEE sobre una
Marca Comunitaria y sobre una Primera Directiva del Consejo para
aproximar los derechos de los Estados Miembros en relacién con las
marcas (versiones de noviembre de 1980)(21)

La idea bdsica es que el fin principal del derecho sobre una marca es
que su titular pueda ser el primero en poner los productos en el mercado
bajo tal marca. Una vez que aquéllos han entrado en circulacion, los
derechos exclusivos del titular quedan “agotados”. Aplicado al comercio
internacional, esta solucién implica que cuando los productos han sido
puestos en el mercado de un pafs por ¢l titular o con su consentimiento,
aquél careceria de derechos para impedir la introduccion de tales pro-
ductos en terceros paises.

Por cierto que la aplicaciéon de esta teoria no necesita restringirse a
paises vinculados por un proceso de integracién, sino que, en principio,
puede operar con alcances mds generales, también respecto de mercade-
rias provenientes de terceros paises.

Desde ¢l punto de vista de la politica economica la teoria comentada
—aceptada en la prictica en algunas legislaciones latinoamericanas¢2?’
supone que la regulacion del comercio exterior, y en este caso, €l even-
tual control de determinadas importaciones, es mas flexible y eficiente-
mente realizado a través de los mecanismos arancelarios, que por medio
del empleo de derechos de propiedad industrial. Estos dltimos actian,
por un lado, como prohibiciones absolutas de importacion, pero, por el
otro, su invocacidon queda, en principio, en el ambito de decision de
intereses privados.

En este punto, y en vista del objetivo general postulado para la refor-
ma propuesta, cabe distinguir si la oposicion a la importacion se basa en
la puja de intereses puramente comerciales, como la seria la oposicién del
agente o representante del titular de la marca, en su caricter de importa-
dor exclusivo de los productos en cuestion, o si ella se funda en la
produccion local de aquéllos.

En el primer supuesto, la admision de las importaciones paralelas
puede beneficiar a la economia y el piblico consumidor, a través de la
obtencién de menores precios sin costos sociales correlativos. En el

{21) Ver sobre esta propuesta 1. Schwartz, “The rationale of the approximation Directive and
the Regulation on Community Trade Marks"”, International review of Industrial Property and
Copyright Law, vol. 12, No. 3, 1981, p. 319.

(22) Ver, con relacion al derecho argentino, C. Correa, ‘Use of industrial property as a clandes-
tine cartel”’, ponencia a ser presentada al XI Congreso Internacional de Derecho Comparado (Cara-
cas, agosto, 1982),
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segundo, en cambio, ella puede afectar adversamente la produccién y
ocupacion nacionales. Ademds —y sin perjuicio de la reglamentacion que
se establezca respecto de las licencias de marcas— es posible que existan
diferencias entre los productos de importacion y los de elaboracion local.
Por estos dos motivos, la prohibicién de las importaciones paralelas, en
este caso, puede ser la solucion mas aceptable.

Lo mismo cabria sostener en ¢l supuesto de que los productos impor-
tados hayan sufrido alteracién o deterioro, de modo que su introduccion
en condiciones distintas a las de los productos originalmente comerciali-
zados por el titular de la marca o con su autorizacion, pueda generar
confusiéon o engafio acerca de las propiedades o calidad de aquéllos.

Una consideracion aparte merece la segunda hipdtesis mencionada mds
arriba, es decir, cuando se presenta un conflicto por razon de marcas
registradas en dos o mds paises que pertenecen a distintos titulares. En
este caso, y a diferencia del anteriormente considerado, los productos
Ilevan una misma marca pero han sido producidos o vendidos por empre-
sas distintas, sin relacion entre si, y estd excluida, por tanto, toda garan-
tia acerca de la identidad de los productos en cuanto a sus propiedades y
calidad.

El objetivo de la libre circulacion de bienes al interior del Mercado
Comtn colisiona abiertamente aqui con las funciones de las marcas como
indicacién de origen, y aun de consistencia del producto marcado. Aun si
se decide conferir prioridad al primero, como pareceria ser necesario a
fin de evitar obsticulos potenciales al proceso de integracion economica,
debe no obstante buscarse el medio de resguardar en todo lo posible las
funciones referidas, vinculadas directamente con la proteccién de los
consumidores.

En el ambito de la CEE, €l principio de la libre circulacién ha recibido
primacia en aquel supuesto respecto de los derechos marcarios solamente
cuando: a) no obstante la diferente titularidad de las marcas, ellas fueron
ariginzlmente de una sola persona o empresa, independientemente que la
division de titularidad se haya producido voluntariamente o de modo
compulsivo'?3?; y b) si las marcas paralelas pertenecen a titulares legal o
econémicamente vinculadost2#)

Una solucidén sustancialmente mds amplia ha sido adoptada en el
marco de la Decisiéon 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena. Segin
ella, “el titular de una marca no podra oponerse a la importacion o

(23) Ver las Jdecisiones de la Corte de Justicia Europea en Sirena (18—2-71, caso 40—70) y
Hag (4—7-74, caso 129/73).
(24) Ver la decisiébn de dicha Corte en Terranova/1 errapin (22—6-76, caso 119/75}.
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internacién de mercancfas originarias de otro pais miembro que lleven la
misma marca. Las autoridades competentes nacionales exigiran que los
productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la
indicacion del pais miembro donde fueron producidos” (art. 75).

Esta disposicion segun puede advertirse, diluye la funcién de la marca
como indicacion de origen, y la reemplaza por otros medios de identifi-
cacion.

La solucién andina presenta, respecto de la de la CEE, la ventaja de su
generalidad y simplicidad. Su aplicacién no se sujeta a la existencia de
vinculacién pasada o presente entre los titulares de las respectivas marcas,
sino a una simple constatacion de que la informacién brindada al consu-
midor acerca del origen del producto es suficiente y clara.

Si bien el art. 75 de la Decisiéon 85 puede ofrecer una base para la for-
mulaciéon de una propuesta de reforma del Convenio, a2 nuestro parecer
el solo recaudo de la informacion sobre el pais de origen no es suficiente
para evitar la eventual confusién de los consumidores. Por una parte,
dicha informacién debe ser ampliada para incluir el nombre de la empre-
sa (de conformidad con el art. 16 del Convenio). Por la otra, la impor-
tacion no deberia ser admitida cuando, no obstante cumplirse con los
recaudos informativos, existe probabilidad de confusién por parte del
publico de la que pueda resultar cualquier forma de perjuicio para los
consumidores.

En cualquier caso, esta solucion deberia restringuirse al comercio de
productos originarios de los paises que participen en el proceso de inte-
gracion, y no respecto de los terceros paises, a los cuales les seria even-
tualmente aplicable el tratamiento, més restringido, derivado de la teoria
del agotamiento de los derechos exclusivos del titular de la marca.

4. Reforma propuesta

a) sobre la base de la discusion precedente, deberia modificarse el art.
26 ¢} del Convenio anadiendo, al final del inciso, la frase,

“salvo en los supuestos contemplados en el art. .. .

b) Un nuevo articulo deberia ser incluido en el Capitulo 11 (“De la
propiedad de las marcas’), con el siguiente texto:

“Articulo . . .El propietario de una marca registrada no podra oponerse
a la importacion:

1) de productos que lleven dicha marca y que hubieren sido librados al
mercado por el mismo propietario o con su consentimiento, salvo que las
condiciones de los productos estuvieren alteradas o deterioradas, o que ¢l
propietario o su licenciatario los fabrique y venda en el pafs;
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il) de productos originarios de alguno de los Estados Contratantes que
lleven la misma marca, siempre que aquellos sean clara y suficientemente
distinguidos con indicacion del nombre del fabricante y del pais de ori-
gen, y que no exista probabilidad de confusién de la que pueda resultar
un perjuicio para el piblico consumidor.

¢) Derogacion del art. 228 del Convenio.

Es importante la reforma, pues protege la voluntad de los Estados
contratantes de incrementar y proteger su comercio, evitindose as{ la
inminente abuso y engafo del consumidor con respecto a la mercancia,

II. MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA
I. Marcas colectivas y de garantia

El Convenio reconoce las marcas colectivas (Capitulo IV) para dos
situaciones: a) las adoptadas por cooperativas, sindicatos, asociaciones
gremiales y otras entidades publicas o privadas similares, para los produc-
tos o servicios, de todos los individuos que formen parte de ellas; y b} las
de empresas establecidas en una determinada demarcacién politica terri-
torial, usadas para distinguir un producto o servicio peculiar de aquélla
{(art. 35).

Para el registro de una marca colectiva, el solicitante debe presentar el
“Reglamento de Empleo” de ella, el que debe precisar las caracteristicas
comunes o cualidades de los productos a ser distinguidos y “‘garantizar
un control efectivo sobre el empleo de la marca” (art. 37).

La regulacién comentada puede dar lugar al uso de marcas colectivas
bajo una modalidad similar a las “marcas de garantia”, por cuanto el
registro de aquéllas supone la existencia de un reglamento de aplicacién y
el control de ésta. Sin embargo, a no ser en el supuesto b) mencionado
mds arriba, el uso de aquellas marcas esta limitado a los miembros de la
asociacion o entidad de que se trate, excluyendo a terceros que no per-
tenezcan a ellas.

Se conoce generalmente por “‘marcas de garantia” aquélla cuyo
proposito es garantizar la calidad, método de fabricacién u otras caracte-
risticas especificas de los productos o servicios de diferentes personas
naturales o juridicas, que utilizan la marca bajo el control de su titular.

La diferencia de “marcas de garantia” en el Convenio tendria, como
principal ventaja, la posibilidad de superar la ultima limitacién apuntada.
Con ello, cualquier empresa, y en particular las pequenas y medianas,
podrian recurrir a la certificacion de calidad y con ello reducir o evitar
los gastos de promocién y propaganda que serian necesarios para compe-
tir con otras marcas de comercio o industria.
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El uso de las marcas de garantia reduciria, por una parte, los costos
para los consumidores locales al mismo tiempo que les aseguraria las
obtencién de productores o servicios con una calidad garantizada. Por
otra parte, ellas pueden constituir un importante elemento en la promo-
cion de exportaciones, al facilitar la identificaciéon de su calidad y mejo-
rar las posibilidades de concurrir con las marcas del pais de importa-
cién!23),

Las marcas de certificacién o de garantia deben asegurar que, median-
te un control efectivo por parte del titular, los productos o servicios que
distinguen reunen las caracteristicas y calidad requeridas por el respecti-
vo reglamento. La imparcialidad y eficacia en el control del uso de la
marca pueden ser reforzadas mediante algunos recaudos tales como:

a) la limitacién de que el titular de las marcas no haga uso directa o
indirectamente de ellas;

b)la aprobacién por una autoridad técnica competente (preferente-
mente la encargada de la normalizacion técnica) del reglamento de uso y
control de la marca de certificacion.

2. Derecho comparado

Las marcas de certificacion o garantia han sido reguladas de modo
especifico en varios paises, especialmente en los del area del derecho
anglosajon (Australia, Canadi, India, Irlanda, Gran Bretafia, Estados
Unidos, Pakistan, Nueva Zelandia), as{ como en los paises que integran la
Convencién de Benelux sobre marcas (Bélgica, Luxemburgo, Holanda)
Egipto, Israel e Italia.

En varios de los paises mencionados, las marcas de certificacion son
reconocidas en adicién a las marcas colectivas. Este “sistema doble” es
también el propuesto ¢n el proyecto de creacién de una marca comunita-
ria de la CEC.

Un rasgo comin de las legislaciones referidas en la exclusion del uso de
la marca por parte de su titular,

)

3. Reforma propuesta

a). El Capitulo IV del Titulo Il se denominaria:
“‘De las marcas colectivas y de garantia’.

{25) Ver UNCTAD, Examen de los aspectos economicos, comerciales y de desarrollo de la pro-
piedad industrial en la transferencia de tecnologsa a los passes en desarrollo. La funcion de las mar-
cas en la promocion de las exportaciones de los passes en desarrollo, TD/B/C, 6/AC. 5/2, 1--10-81,
p. 21.
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b). Deberia incluirse a continuacién del articulo 35, un nuevo articulo,
con el siguiente texto:

“Articulo . . . : Se considera marca de garantia, aquélla cuyo proposito
es garantizar la calidad, método de fabricaciéon u otras caracteristicas
especificas de los productos o servicios de diferentes personas naturales o
juridicas, que utilizan la marca bajo el control de su titular,

El titular de la marca de garantia no podra usarla sobre los productos o
servicios de su propio establecimiento o de otro establecimiento del que
¢jerciera, directa o indirectamente, su administracion o control”’,

¢). Modificacion del 2do. parrafo del art. 36, como sigue:

Con la solicitud de una marca colectiva o de garantia se presentard un
ejemplar del Reglamento de Empleo de la marca, debidamente certificado
por el representante del solicitante, el cual entrard en vigencia una vez que
haya sido aprobado por el Registrador. El Registrador requirio a los fines
de conceder dicha aprobacion, la opinion de la entidad o entidades oficia-
les competentes en materia de normalizacién técnica y verificacién de
calidad.

d). Agregado en el art. 38 —primera linea— de las palabras “y de garan-
tia” después de ‘‘la marca colectiva . . . .

e). Agregado en el art. 39 —primera linea— de las palabras “‘y de garan-
tia” después de ‘‘Las marcas colectivas”.

f). Agregado, al final del articulo 40, del siguiente texto:

“Tampoco podran ser transferidas a terceras personas las marcas de
garantia’’.

g). Agregando, en el art. 41 —primera linea— de las palabras “'y de
garantia” después de las palabras “‘marcas colectivas”.

h). Modificaciones del primer pdrrafo del art. 46, el que quedara redac-
tado como sigue:

“Las marcas cuyo dominio se hubiera extinguido por falta de renova-
cidén, o que se hubiesen cancelado, podran, ser inscritas de nuevo, en
cualquier tiempo ya sea por el propictario anterior o por cualquier otra
persona, siempre que se cumplan los requisitos que para todo registro
establece el presente Convenio. Se exceptllan de esta disposicién las
marcas colectivas y de garantia, cuya nueva inscripeién sdlo podra hacer-
se pasado el término que se sefiala en el parrafo siguiente”.

HI1. MARCAS NOTORIAS

1. Marcas notorias

No obstante la casuistica del art. 10 del Convenio, su detallada enume-
racién no ha considerado de modo expreso la regulacién de las “‘marcas



296 Juridica-Anuario

notorias’’. Por marca notoria 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, la regulacion de las marcas notorias importa que el Registro de
Propiedad Industrial puede denegar un registro, sobre la base de la proba-
bilidad de confusién con aquéllas, aun cuando tales marcas no estuvieren
registradas.

La restriccion al registro de marcas notorias tal como se la propone aqui,
apunta a la proteccidén de los consumidores frente a la posiblidad de
confusién, asi como de los titulares de aquéllas.

En el derecho comparado, aquella restriccion alcanza, sea el uso no
autorizado de una marca notoria para productos o servicios idénticos o
similares, o bien su uso no autorizado incluso para productos o servicios
diferentes. En este ultimo sentido, por ejemplo, se orienta la legislacion
brasilefia y la jurisprudencia argentina. En algunos paises se distingue
también ¢l tratamiento de las marcas notorias, de las llamadas marcas
“famosas™ o ‘‘super” — ‘“notorias”, caracterizadas por su preeminente
notoriedad, caricter tnico y original, y por la especial estima que merecen
por parte del publico.

La propuesta sugiere adoptar una posicion cautelosa en el tema que, al
tiempo de lograr los objetivos referidos, no se transforme en una reserva
automatica de mercado en favor de marcas extranjeras mayormente de
grandes empresas transnacionales, no registradas en ¢l respectivo pais.

De modo similar que la Decision 85 (art. 58), la propuesta limitada el
registro de dichas marcas en la misma clase, consistentemente, por otra
parte, con lo dispuesto sobre el particular por el art. 6 bis del Convenio de
Paris sobre Proteccién de la Propiedad Industrial.

Esta Ultima solucién ha sido también consagrada por algunas sentencias
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (ver especialmente la
sentencia del 28 de mayo de 1982, que rechazd el recurso de casacion
interpuesto con relaciéon a la proteccion de la marca ““Jordache”, no
registrada en Costa Rica)

Se considera deseable que la determinacion de la notoriedad librada, en
principio, al juicio de las autoridades competentes, de acuerdo con las
circunstancias de cada caso. La notoriedad deberia ser juzgada de acuerdo
con la medida en que la marca sea efectiva y ampliamente conocida en los
mercados de los paises miembros.

2. Reforma propuesta

a) Modificar el literal p) del articule 10 del convenio, como siguc:
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“Articulo 10: . .. p) Los distintivos que por su semejanza grifica, fonética
o ideologica pueden inducir a error u originar confusion con otras marcas
o con nombres comerciales, expresiones o senales de propaganda ya
registrados, en tramite de registro o notoriamente conocidos en los Esta-
dos Contratantes, si se pretende emplearlos para distinguir productos,
mercancias o servicios comprendidos en 1a misma clase;

IV. REGISTRO DE VOCABLOS EN IDIOMAS EXTRAN]JEROS
1. La solucion nacional y del Convenio

En la mayoria de los paises latinoamericanos, donde prevalecen pautas
de consumo esencialmente imitativas de las de los paises desarrollados, el
uso de marcas en idiomas extranjeros o que simulan serlo, se ha converti-
do, particularmente en algunos sectores tales como vestimenta y cosméti-
cos, en un elemento de competencia de primera importancia. Esta observa-
cibn se aplica también a los paises miembros.

Para satisfacer las preferencias de la demanda asociados a ese fendmeno,
los fabricantes locales han recurrido, con frecuencia, o bien al registro de
marcas con aquellas caracteristicas, o bien a licencias de las marcas al
exterior.

Es indudable que la reforma de la legislacién marcaria no constituye un
vehiculo suficiente para actuar sobre un contexto social—cultural que
favorece los articulos de marca extranjera, por la mejor calidad que se les
atribuye, su novedad, o el prestigio social que su uso entrana. No obstan-
te, la regulacion del tema puede contribuir a evitar la realizaciéon de
practicas que en definitiva, son formas engafiosas de identificacién de
productos o servicios.

El registro de vocablos en idiomas extrajeras (o que los evocan) ha sido
limitado, o bien condicionado su uso, en algunos paises latinoamericanos.
Asi, en Argentina, y segin la Decisién 85, tales marcas pueden usarse en
bienes de produccién nacional a condicion de que se indique clara y
visiblemente que sc trata de bienes de tal origen. En México, en cambio,
no son registrables las marcas constituidas por vocablos de idiomas extran-
jeros o constituidas artificlosamente para parecerlos, si la marca se solicita
para articulos o servicios que el titular produzca o preste exclusivamente
en ¢l pals.

Costa Rica dictd en 1976 la Ley No. 5899, segin la cual las marcas y
nombres comerciales “deberan escribirse correctamente en idioma espaiol
o lenguas aborigenes de Costa Rica” (articulo lo.), excepto cuando se
trata de “‘marcas registradas en el extranjero” y de los nombres comercia-
les de las “agencias sucursales de empresas con sede en el extranjero”
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Esta ley, que es considerada violatoria del Convenio(zs), de hecho
discrimina a las empresas nacionales respecto de las extranjeras, pues priva
a las primeras de la ventaja competitiva que resulta generalmente del uso
de vocablos extranjeros, mientras lo permite a las segundas.

El tratamiento de este tema debe atender, por una parte, al interés de
los consumidores de no ser enganados en cuanto al origen de los produc-
tos, o sus propiedades. Por el otro, debe cuidar de no perjudicar la compe-
titividad de las empresas locales frente a las extranjeras en tanto que las
caracteristicas apuntadas de la demanda no sufran una modificacion
sustancial.

Si bien seria deseable acudir a una solucion radical, tal como la prohibi-
cién general del uso de vocablos extranjeros, parece inevitable tener en
cuenta la desventaja relativa que tal solucién puede acarrear en detrimento
de las firmas locales, especialmente de las pequefias y medianas empresas.
Se propone, por tanto, admitir el registro de tales vocablos pero sujeto a
condiciones que aseguran una correcta informacién de los consumidores
acerca de su origen,

2. Reforma propuesta

a). Agregar el art. 16 del Convenio, a continuacion del parrafo tercero,
el siguiente texto:

“Las marcas formadas por vocablos que no sean del castellano, o con
nombres extranjeros de personas, asi como las construidas artificiosamen-
te de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras,
sélo podrin usarse con relacién a articulos o servicios producidos en uno
de los paises contratantes, si en los rotulos y publicidad escrita se hace
constar la leyenda indicada en el parrafo primero de este articulo con
cardcter destacado en relacién con el realce, tipo y visibilidad de las
marcas que se insertan.

V.TRASPASO (SESION) DE REGISTROS
1. Situacién actual

En su redaccion actual, el traspaso de un registro marcatio depende casi
exclusivamnte de la voluntad de cedente y cesionario, con la sola condi-
cion de que se realice por escrito (art. 125, literal ¢) y de que sea registra-
do en el Registro de la Propiedad Industrial. Sin embargo la falta de este

(26) Ver E, Baralla, El derecho de marcas en Costa Rica, Ed, Universitaria de Costa Rica, 1979,
p. 53. Esa interpretacién parece ser también la de la jurisprudencia costarricense.
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registro sOlo priva el acto de sus efectos ante terceros, pero no entre las
partes.

Desde que las marcas pueden ser transferidas independientes de la
empresa (o la parte de ésta) que las aplica, existe, el riesgo de que la sesién
resulte en un engano del consumidor respecto de la naturaleza, calidad u
origen geogratfico de los productos o servicios. Esta preocupacion, como es
obvio y ya se ha expresado antes, se vincula con la funcién de las marcas
como identificacién de la procedencia de los productos o servicios marca-
dos.

Con ¢l fin de impedir que la sesion de una marca en uso vulnere com-
pletamente esa funcién, en perjuicio de los consumidores, se proponen dos
reformas al tratamiento del tema en el Convenio:

a) instituir el registro obligatorio del traspaso, bajo pena de nulidad;

b) facultar al Registro de la Propiedad Industrial a denegar la inscripcion
del traspaso cuando éste conlleve una probabilidad de engaiio, respecto de
la naturaleza, calidad u origen geografico del producto o servicio, salvo
que cedente y cesionario se comprometan a adoptar los recaudos necesa-
rios para evitarlo,

Medidas similares a las sugeridas —aunque sin la excepcioén formulada en
¢l punto b)— contiene la propuesta de la Comision de la CEE respecto de
la creacion de una marca comunitaria.

2. Reforma propuesta

a) Sustituir el art. 30, por el siguiente:

“Articulo 30: El traspaso de una marca serd nulo si no hubiere sido
registrado en el Registro de la Propiedad Industrial.
El registro podra ser denegado si el traspaso pudiere conducir al engafio
del piblico consumidor respecto de la naturaleza, calidad u origen
geografico de los productos o servicios, y las partes en el traspaso no se
comprometieran por escrito a adoptar en un plazo determinado, los
recaudos que, a juicio del Registro de la Propiedad Industrial, fueran
necesarios para impedir aquel efecto.
Fl incumplimiento de tal compromiso, que se registrard con el traspaso,
dard lugar a la nulidad de éste, sin perjuicio de las demds sanciones que
pudieran corresponder’”.

VI. USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS
1. Obligacidon de usar las marcas registradas

De conformidad con ¢l principio general establecido por el Convenio
“cl empleo y registro de marcas ¢s facultativo” (art. 8).
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La incorporacién del uso, como condicién de la validez del registro y de
su renovacion, puede ser, tal vez, una de las reformas del Convenio mds
importante entre las propucstas en este documento.

El proposito de la proteccién de los signos marcarios es que ellos sirvan
efectivamente para distinguir productos o servicios, y no que constituyan
registros estériles que obstaculizan la obtencion de nuevas marcas o sirven
como medios de lucro de sus titulares.

Con el fin de alcanzar plenamente los objetivos de la proteccidén marca-
ria sin una excesiva e inatil proliferacién de registros, es conveniente
establecer el uso obligatorio de las marcas. Esta obligacion, tal como se la
concebird aqui, es perfectamente compatible con el sistema atributivo
adoptado por el Convenio.

La introduccion del principio de uso en sus diversos aspectos implicara
automaticamente la reduccion en la cantidad de los registros nuevos y exis-
tentes, y por tanto en los conflictos potenciales originados en el pedido de
registro o el uso de signos marcarios.

Conforme con el art. 2 del Convenio, sus disposiciones “son aplicables”
2 los signos que sean propiedad o en que tenga interés una persona natural
o juridica que sea titular de un establecimiento comercial o de una empre-
sa industrial o de servicios ubicado en uno de los estados miembros o en el
exterior. El art. 83, inc. f), sblo requiere para acreditar ese extremo, una
“declaracion formal” de que el solicitante es titular de tal establecimiento.
Finalmente, ¢l art. 23 sienta el principio de especialidad, segin el cual la
propiedad y uso exclusivo de una marca estdn limitados 2 los productos o
servicios para los que se la solicitdé y que estdn comprometidos en una
misma clase.

Si bien el analisis de la experiencia en la aplicacion de estas disposicio-
nes permitira evaluar con una mejor base sus efectos, puede suponerse
vilidamente que ellas permiten, con frecuencia, el registro de marcas que
el solicitante no tiene intencién de utilizar efectivamente, o el pedido de
registro en clases aledanas a la del producto en que aquéllas seran realmen-
te empleadas (“marcas defensivas™). Ninguna de estas dos situaciones me-
recen una proteccion legal. En el primer caso, el registro deberia ser cance-
lado, una vez transcurrido un término razonable sin que la intencién de
utilizarlo se hubiere exteriorizado de modo efectivo. En el segundo, no co-
rresponde a los particulares determinar una zona de defensa de sus marcas,
en contravencion con el principio de especialidad. La Gnica excepcibn ad-
mitida se configuraria en ¢l caso de que exista un riesgo actual de confu-
sién con relacion a una marca efectivamente usada (ver el punto c. i, mas

abajo).
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La incorporacion de la obligacién de uso requiere la consideracién y
decision acerca de las modalidades con que aquélla serd efectuada princi-
palmente en cuanto a:

i) término dentro del cual la marca debe usarse.

ii) computo del término referido;

iii) concepto del uso v alcance del uso en una clase, cuando el registro
abarca mas de una;

iv) efectos del no—uso y su declaracion;

v} posibilidad de invocar excusas justificativas del no—uso.

2. Derecho Comparado

Se menciond ya en la primera parte de este trabajo (punto I. 2. b)), la
existencia de una tendencia firme y generalizada en el derecho comparado
en favor de la imposicién del uso de las marcas, como condicion de
mantenimiento de su validez o de su renovacién. La obligacion de uso
también es reconocida en el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial27)

Un analisis de las principales lineas de regulacion de esta materia puede
ser, en este caso particular, de especial importancia para evaluar las distin-
tas alternativas que surgen del derecho comparado, asi como para apreciar
la extension de la corriente legislativa mencionada.

El plazo durante el cual la falta de uso puede dar lugar a la cancelacién
de una marca varia, entre 5 anos (p. ¢j. Argentina, Francia, Repiblica
Federal de Alemania, U.R.S.S., Espana, Suecia, Gran Bretana y otros
paises que han seguido la leg1slac1on de este ultimo pais), 3 anos (p. €j.
Canadd, Cuba, Grecia, Italia, Japén, México, Portugal, Suiza, Turquia) ¢
incluso 2 afios (p. e). Brasxl, Irak, Israel, Estados Unidos).

Con relacién al computo del plazo se identifican dos sistemas principa-
les: 1) el plazo computable se cuenta desde el registro de la marca, o desde
que se hubiere interrumpido el uso de ella (p. €j. Benelux, Brasil, Canadd,
Grecia, Irak, México, Suecia, Suiza) y 2} el plazo computado es el que
precede al momento en que se solicitare la cancelacion de la marca por
falta de uso (p. ¢j. Finlandia, Francia, Republica Federal de Alemania,
Israel, Japon, Suecia).

k1 concepto de “uso” sélo es definido excepcionalmente, por ejemplo
en la legislacion mexicana (art. 117 de la ley de 1975). En algunos €asos,
la ley admite expresamente que, si la marca estd registrada en mds de una

{27 Ver art. 5 ¢ del Arta de Estocolmo.
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clase, el uso en cualquiera de ellas es suficiente para excluir la cancelacion
de la marca en las demas (p. ej. Argentina, México).

El no—uso acarrea la cancelacién o caducidad del registro declarada sea
por un tribunal judicial (p. e].: Espafia, Suiza) o por el organismo adminis-
trativo (v. gr. Brasil). En la mayoria de las legislaciones, la cancelacion
procede a pedido de una “‘parte interesada’”, pero también se contempla la
acciéon de oficio (v. gr. Brasil), y la caducidad ipso fure (México).

Por ultimo, en todos los casos se admite la invocacion de determinadas
razones ccmo justificacion del no--uso.

En este punto, se encuentra una amplia gama de soluciones que van
desde la admision de ‘‘cualquier razén”  justificacién, o circunstancia
especial, hasta la admision de la fuerza mayor como Unica causa de exone-
racion (esto Gltimo, en el caso de Brasil, Cuba, Espana y Portugal).

3. Posible tratamiento del tema

a) Cancelacion por falta de uso
La soluciéon que se propone incorporar el Convenio procura disminuir los
costos emergentes de la proliferacion marcaria, sin incrementar excesiva-
mente las tareas de los Registros de Propiedad Industrial.

Por tal motivo, parece conveniente establecer que la caducidad procede
cuando la marca careciera de uso efectivo durante tres afios consecutivos,
anteriores a la peticion de caducidad.

Esta solucion incorpora un plazo razonable y no sobrecarga las tareas
administrativas del Registro citado.

Como causal de exencion de la caducidad, el concepto de fuerza mayor
representa, técnicamente, la mejor opcién disponible. La prueba del uso, o
de la ocurrencia de acontecimientos exonerativos, corresponderd en todo
caso al titular de la marca.

Para evitar la caducidad, el titular debe hacer uso efectivo de la marca,
valorado de acuerdo con las circunstancias de cada caso particular.

La sancion rigurosa de la falta de uso importa invalidar toda marca no
empleada, incluyendo las marcas “‘defensivas’ (esto es, registros en clases
distintas a aquéllas en que es usada realmente) y las llamadas marcas ‘‘de
protecciéon” (marcas semejantes a la marca principal, que se registran en el
proposito de proteger a ésta ultima con relacion a los mismos productos o
servicios).

Los alcances de la falta de uso podrian ser atenuados con relacién a este
segundo tipo de marcas, pues al ser confundibles con la principal, su
cancelacién y posterior registro a nombre de un tercer podria conducir a
engano del piblico y perjudicar al titular de la marca en uso.
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La regulacion del uso efectivo debe considerar el caricter del Convenio
como instrumento de integracién econdmica. En tal sentido, deberia ser
suficiente para mantener la validez de un registro que la marca haya sido
utilizada en cualquiera de los paises miembros, y no necesariamente en
aquél donde el proceso haya sido planteado{28).

b) Renovacion

El uso efectivo de las marcas, con los alcances descritos en los parrafos
precedentes deberfa también ser una condicién de la renovacion de las
marcas. En este caso, la labor adicional del Registro de Propiedad Indus-
trial derivada de la recepcién de las comprobaciones de uso efectivo, serd
presumniblemente compensada por la disminucién que se opere en la
presentaci6én de renovaciones que no satisfagan aquella condicion. A falta
de una solucién mas elaborada, la comprobacién del uso podria cubrirse
—al solo efecto referido— mediante declaracion jurada del titular acerca
del uso efectivo.

4, Reforma propuesta

a). Derogacion del texto actual del art. 8 del Convenio. Este texto
deberia ser reemplazado por el que se indica mas adelante (punto 11).

b). A continuacién del art. 45 deberian agregarse los siguientes textos:
“Articulo . . . : Procederd la cancelacion a que alude el literal ¢} del art.
42, a peticion de cualquier parte interesada cuando, salvo caso de fuerza
mayor, la marca no hubiera sido usada efectivamente al menos en uno de
los Estados Contratantes dentro de los tres afios previos a la peticién. La
prueba del uso, o de las circunstancias eximentes, reacerd sobre el titular
de la marca.

“Articulo . . .: Se exceptuarin de la cancelacién las marcas confundibles
CON una marca en uso, que pertenzcan a un mismo titular y estén registra-
das en relacion a un mismo producto o servicio,

c). Modificacion del art. 45 como sigue:

“Articulo 45: El Tribunal de Justicia respectivo, una vez que se halle
firme la sentencia que declare la nulidad o caducidad por falta de uso u
ordene la cancelacién de un registro, librara comunicacibn y certificacion
de aquélla al Registro de la Propiedad Industrial.

d}: Modificacion del art. 42 literal b), como sigue:

‘.. .Db)Cuando se ha dejado transcurrir el plazo 2 que se refiere el articu-
culo 25 sin haberse pedido la renovacion del registro, o cuando ella ha
sido denegada. La renovacion serd denegada cuando no se acredite, a

(28) lgual solucién adopt6 la Decision 85 (Reglamento para la aplicacion de las normas de pro-
picdad industrial) de la Comisién del Acuerdo de Cartagena.
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satisfaccidon del Registro de Propiedad Industrial, que la marca ha sido
efectivamente usada en cualquiera de los Estados Contratantes, dentro de
los tres afos previos al vencimiento.

e). Modificacién del art. 25, como sigue:

“Articulo 25:“El propictario de una marca o sus causahabientes, para
renovar el registro de la misma deberdn presentar la solicitud dentro de los
seis meses anteriores a la expiracion de cada periodo, acompanada de una
declaraciéon jurada acerca del uso de la marca dentro de los tres afios
anteriores a dicha fecha. El Registro de Propiedad Industrial podra reque-
rir la informacién y demds comprobantes que estime necesario. La false-
dad comprobada en la declaracién jurada dara lugar a la cancelacion del
registro, sin perjuicio de las demais sanciones que pueden corresponder al
infractor”.

VII. REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES
1. Situacién actual

De conformidad con e} art. 50 del Convenio, “la propiedad de un nom-
bre comercial se adquiere por el registro . . . ” (art. 50).

El registro obligatorio de los nombres comerciales como condicién de
su llena proteccion legal, no halla justificacion suficiente. Implica un
innecesario costo administrativo, por una parte, al tiempo que priva de
proteccion al uso del nombre comercial de aquellos establecimientos,
principalmente pequenas y medianas empresas, que no recurren al registro
establecido por el Convenio.

El Convenio deberia ser adaptado en este aspecto a la corriente legisla-
tiva predominante, y que se expresa de modo mayoritario en América
Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Para-
guay, Uruguay), segun la cual el interesado puede optar por el registro,
pero sin estar obligado a ello para obtener la proteccion legal; en otras
palabras, el registro no es condicion constitutiva de la propiedad del
nombre.

2. Reforma propuesta

a). Sustitucion de los arts. 50 a 53 por los siguientes:

“Articulo 50: La propiedad del nombre comercial se adquiere por el
primer uso sin necesidad de registro. Salvo el caso de que sea usado como
marca o forme parte de ella, el registro del nombre es opcional.

“Articulo 51: La propiedad del nombre comercial se adquiere sélo con
relacion a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento. Si
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una empresa tuviese mas de un establecimiento, podra identificarlos con
su nombre comercial.

“Articulo 52. La propiedad sobre el nombre comercial dura lo que la
empresa 0 establecimiento que identifica.

“Articulo 53: El propietario de un nombre comercial tendra los siguien-
tes derechos:

a) Oponerse a que lo use o registre cualquier otra persona;

b) Hacer cesar el uso o imitacion indebida de su nombre comercial;

¢} Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar
como parte acusadora en los juicios correspondientes.

Modificacién del art. 55 literal ¢} como sigue:

“c) Por sentencia ejecutoriada del Tribunal de Justicia que ordene la
cesacion del uso, o la nulidad o cancelacion del registro. La accién de la
parte intercsada en pedir la cesacion del uso de un nombre comercial
prescribe a los dos aiios, contados desde ¢l dia en que empezd a usar en
forma publica.

VIII.VALIDEZ DE LAS EXPRESIONES O SENALES DE PROPAGAN-
DA
1. Tiempo de validez

Si bien cl mantenimiento de esta institucidn no ofrece reparos, si es
cuestionable que su concesion sc otorgue por tiempo indefinido. En los
paises latinoamericanos que regulan esta materia, la proteccion se extiende
por plazos determinados, coincidentes con la duracion de las marcas (asf,
Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela), y se la sujeta igualmente a la obliga-
c16n de uso estipulada con relacidn a estas Gltimas.

2. Reforma propuesta

a). Modificacion del art. 63, como sigue:

“Articulo 63: Los derechos conferidos por una expresion o senal de
propaganda duraran diez afos, que podran ser renovados indefinidos por
otros términos iguales, llendndose los requisitos que establece ¢l presente
Convenio. Sin embargo, la existencia de aquéllas depende, segin el caso,
de la marca o nombre comercial a que haga referencia.

1X. CONDUCTAS ESPECULATIVAS
1. Comercializacion de registros

La especulacion en relacion con el derecho marcario puede tener lugar
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mediante el registro de marcas sin intencidn real de utilizarlas y con fines
meramente especulativos.

En el primer supuesto, el registro —y la posterior cesién de una marca—
se transforma en un negocio en si mismo, para cuyo control el recaudo de
los arts. 2 y 83 literal f) en cuanto a la calidad del solicitnte, es manifies-
tamente insuficiente.

Tomando como referencia la reciente ley argentina (No. 22.362,
26/12/80), es posible proponer como nueva causal de nulidad de un
registro marcario, el que éste hubiere sido obtenido con el fin de negociar
su posterior cesion, a titulo oneroso, en favor de terceros. Esta regla
excluirfa, de modo implicito, los supuestos en que la cesion se efectue a
una empresa o sociedad en formacion vinculada legal o econémicamente al
solicitante, o por razén de haber devenido imposible o inconveniente su
uso por el titular.

2. Prdcticas en perjuicio del publico o la economia nacional

Como consecuencia de la competencia monopdlica que se deriva del uso
de marcas, y particularmente del efecto de la propaganda, el titular de una
marca adquiere frecuentemente un poder de mercado que puede, eventual-
mente, ser usado indebidamente en perjuicio del piblico o de la economia
en general. Debe notarse que si bien tal posibilidad es mayor cuando el
titular (o usuario) de la marca ostenta una posicion dominante en el
mercado, ella puede existir también en casos en que tal posicion no
llega a configurarse.

El concepto de “competencia desleal” del Convenio (art. 65) es insufi-
ciente para abarcar ¢l tipo de conductas indicadas. Aquélia, como se ha
visto, concierne Gnicamente a hechos o actos enganosos, realizados con el
fin de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan los signos
marcarios, en perjuicio del titular de éstos o del piblico consumidor.
Tales actos son susceptibles de ser penados por multa (Capitulo VIII,
Titulo VII),

El uso indebido de las marcas puede consistir en actos que, sin ser
necesariamente ‘‘enganosos”, son de cardcter especulativo o de otro modo
emplean el poder de mercado que aquéllas sustentan para perjudicar a los
consumidores o a la economia general. Este tipo de actos deberian ser
sancionados con multal?®’ o en casos de grave conducta, mediante la
cancelacion del registro respectivo.

Un antecedente importante de regulacion de estos aspectos, ¢s el art. 77
de la Decision 85 del Acuerdo de Cartagena.

(29} El importe de las multas deberia ser actualizado significativamente, con relacién a los pre-
vistos en el art, 161 del Convenio.
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3. Reforma propuesta

a). Reforma del articulo 44, como sigue:

“Articulo 44. Son causales de nulidad del registro de una marca, las
siguientes:

i) Sise hizo en perjuicio de mejor derecho de terceros;

ii) Si aparece inscrita a nombre de quien sea o haya sido agente, man-
datario o representante de la persona que hubiese registrado la mar-
ca con anterioridad en otra pais centroamericano;

ili) Si se hizo con el propédsito de lucrar con su posterior cesion, en fa-
vor de terceros;

iv)  Si el registro se realiz6 contraviniendo disposiciones del presente
convenio.

En ¢l caso previsto en el literal 2), la nulidad del registro sélo procedera
si ¢l interesado no hubiere hecho oposicién en su oportunidad.

En las situaciones contempladas en los literales a) y b) la nulidad sélo
podra promoverla el perjudicado. En el caso de los literales ¢) y d}, la
nulidad podra ser promovida por ¢l perjudicado o por el Ministerio Pabli-
co.

b). Agregar, a continuacion del art. 44, el siguiente articulo:

“Articulo . . . : Los Tribunales de Justicia o autoridades administra-
tivas competentes conforme a las leyes internas de los Estados Contratan-
tes, podran, a pedido del perjudicado o del Ministerio Publico, imponer
multas o excepeionalmente disponer la cancelacién de un registro en caso
de que cl propietario o usuario de una marca hiciere uso indebido de sus
derechos mediante actos especulativos, en los precios o en la calidad, en
perjuicio de los consumidores o de la economia del Estado Contratante.

Las multas serin de . . . pesos centroamericanos® y serdn aplicados se-
gin los prescrito en los arts. 162 y 163 de este Convenio.

€). Moditicacion del art. 46, segundo pirrafo, como sigue:

“Las marcas cuyo registro haya sido declarado nulo por las causales que
senalan los literales ¢) v d) del articulo 44, podran ser inscritas de nuevo
por cualquier persona pasados dos afios desde la fecha en que la sentencia
hubiera causado los efectos de cosa juzgada, siempre que con la nueva
inscripeion no se contravengan las disposiciones contenidas en ¢l presente
instrumento. El mismo plazo se aplicard en caso de cancelacién conforme
al art.

Sin embargo, no sera necesario que ¢l demandante espere a que trans-
curra el plazo mencionado, si la nulidad se hubiere decretado por virtud de
lo dispuesto en los literales a) o b) del articulo 44.
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X.LICENCIAS DE MARCA
1. Efectos de las licencias de marca

Las licencias de marcas del exterior constituyen un instrumento al que
recurren con frecuencia las firmas locales, con el objeto de obtener una
ventaja competitiva en el mercado local, especialmente para enfrentar la
competencia de subsidiarias extranjeras o productos de importacién
directa. No obstante las ventajas que la politica de licenciamiento de
marcas puede acarrear, desde el punto de vista referido, ella origina un
conjunto de efectos adversos, entre los cuales sobresalen los siguientes:

a) el impacto de las regalias pactadas sobre el balance de pagos y sobre
los precios que deben pagar los consumidores;

b} los costos que irroga al licenciatario la promocion de una marca que
no le pertenecce, y la formacién de una clientela de la que, en definitiva,
puede ser despojado por el titular de la marca, al término de la licencia;

c) el riesgo que, por lo expuesto, corre el licenciatario de perder el
mercado (interno o de exportacion) que ha desarrollado y la inferioridad o
subordinacién, en que tal situacién lo coloca respecto del licenciante;

d) la existencia de cldusulas restrictivas en los contratos que aseguran o
acentian el control de las actividades del licenciatario por parte del
licenciante;

e) el engafio de que es susceptible el consumidor, debido al uso de
marcas sobre productos o servicios de calidad inferior a los comercializa-
dos por el titular de 1a marca.

Por otra parte, las licencias de marcas bajo condiciones onerosas son
también frecuentes en las relaciones filial—matriz: ellas representan un
importante canal de repatriacién de beneficios, sobre todo si el gravamen
aplicable a las regalias es inferior al de las utilidades, o existen otras
restricciones a la remisiéon de estas ultimas.

En varios paises de América Latina se han intentado medidas para
regular las licencias de marcas, tanto en cuanto a sus modalidades internas,
como 2 fin de prevenir los efectos adversos que pueden derivarse de la
terminacién de la licencia y la pérdida del mercado respectivo por parte
del licenciatario.

2. Derecho comparado latinoamericanot3®)

a) Modalidades de los contratos
El control de las modalidades de los contratos ha tenido lugar en varios

(30} Ver, en particular, Intal, il Derecho de marcas en America Lutina, ob. cit,, Capftulo [, y

C. Correa, Main issues in the regularion of licence arrangements on foreign trademarks.
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paises latinoamericanos (Brasil, México, paises del Grupo Andino, y
Argentina, entre 1971 y 1981) en el marco mas general de la legislacion
sobre transferencia de tecnologia.

Fl mismo ha incluido en especial:

1) La regulaciéon de las clausulas restrictivas frecuentes en dichos contra-
tos. En algunos casos —como en la Decision 24 — existen normas especifi-
cas sobre tales clausulas en las licencias aludidas.

ii) La limitacién de los pagos en concepto de licencias de marcas,
mediante el establecimiento de un limite maximo.

Este ha sido, para contratos entre empresas independientes entre si, de
lo/o aplicado sobre las ventas netas, en Brasil, México, Peri y Argentina
(entre 1977 y 1981). En el Brasil, ademas, no se admiten pagos de regalias
en los dos casos siguientes: 1) si la marca pertenece a un titular del exterior
vy ella ha sido registrada sin la invocacion y comprobacion de un derecho
de prioridad basado en un acuerdo bilateral o multilateral del que sea
parte el Brasil; i) por un periodo mayor al del registro inicial de la mar-
ca; es decir, en sus sucesivos prorrogas, la licencia s6lo puede ser gratuita.

Por otra parte, en lo que respecta a licencias de marcas entre empresas
economicamente vinculadas, en Argentina, Brasil, México y el Grupo
Andino se prohibieron los pagos de regalias por tal concepto.

iil} La existencia de ciertas condiciones positivas que deben contener los
convenlos, en particular, en relacién con la calidad de los productos o
servicios producidos por el licenciatario. Segin la Decisién 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, todo contrato de licencia deberd
contener estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servi-
cios prestados por el beneficiario de la licencia. La ley colombiana anade,
ademds, que el titular de la marca debera ejercer control efectivo sobre
dicha calidad y sera solidariamente responsable frente a terceros de los
perjuicios causados.

kEn forma similar, en la legislacion brasilena, las licencias de marca
deberan contemplar la obligaciéon del titular del registro de ejercer un
control cfectivo sobre las caracteristicas, naturaleza y calidad de los
productos en cuestion, los que deben ser idénticos a los de los productos o
servicios producidos en origen por el licenciante, exceptudas las normas
que, al respecto, fueran dictadas por los 6rganos competentes. En México,
finalmente, la ley de invenciones y marcas dispone que los productos
vendidos por el licenciatario deberan ser de calidad, forma y naturaleza
equivalente a los fabricados por el licenciante, y que esos productos
deberan ostentar el nombre del licenciatario, con indicacién del tugar
donde son fabricados o producidos.

b) Restricciones al uso de marcas de origen extranjero.
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Sin perjuicio de las regulaciones aludidas en cuanto al contenido de los
contratos de licencia, en varios de los paises citados se esbozaron o aplica-
ron otras limitaciones o condiciones de fondo respecto de la celebracidon
de licencias de marcas extranjeras o de su uso. Las soluciones propuestas y
que, por una razon u otra, nunca llegaron a efectivizarse o su aplicacién
fue interrumpida, comprendian las siguientes:

1) El establecimiento de gravimenes a los productos que utilicen marcas
de origen extranjero que den lugar al pago de regalias, cuando en su
elaboracion se emplee tecnologia de pablico conocimiento o facil acceso
(segiin la Decision 24, este impuesto podra ser propuesto por la Comisién
del Acuerdo de Cartagena a instancia de la Junta).

ii) El sistema de las marcas vinculadas, esto es, ¢l uso conjunto de la
marca licenciada extranjera con una marca nacional o propia del licencia-
tario. Este sistema se¢ ha presentado bajo dos modalidades principales: i)
en el sistema brasileno el contrato de licencia de marcas debe contener la
facultad del licenciatario, si lo juzga conveniente de hacer uso también de
marca o propaganda propia acompanada de la marca o propaganda licen-
ciada; es decir, el licenciatario no tiene la obligacion de asociar una marca
propia a la licenciada, sino simplemente la potestad de hacerlo; ii) en
México, la ley impuso la asociacion obligatoria de una marca originaria-
mente registrada en e] pais y perteneciente del licenciatario, la que debia
utilizarse de manera igualmente ostensible que la marca licenciada.

ili} La prohibiciéon de las licencias de marcas extranjeras que no estén
asociadas a una transferencia de tecnologia y excepto en cuanto se refieren
a la exportacion, tue intentada en Argentina durante 1974—1977.

3. Posible tratamiento en el Convenio

Parece indiscutible la necesidad de que el Convenio aborde la regulacion
de determinados aspectos de los contratos de licencia de marcas. Fn
cambio, y en vista de los serios obsticulos de instrumentacién que han
encontrado las politicas referidas en 10.2.2 mas arriba, y del actual grado
de desarrollo de la industria y comercio de los paises signatarios del
Convenio, es mds controvertible la oportunidad de proponer reformas que
restrinjan de modo mas sustancial el uso de marcas de titulares extranje-
ros por parte de firmas Jocales. La solucion que se sugicre aqui busca
fundamentalmente mejorar .as condiciones de contratacién de las licencias
de marcas para la parte local y limitar sus efectos adversos sobre ésta, asi
como amparar los intereses de los consumidores y de la economia general.
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Las reformas que se proponen aqui comprende las siguientes medi-
das 31 ).

a) Registro obligatorio de las licencias de marcas, como condicién de
validez de las mismas.

b) Nulidad de las clausulas que impongan limitaciones en el plano
comercial, industrial o tecnoldgico que no deriven de los derechos confe-
ridos por las marcas, incluyendo la prohibicion de usar una marca propia
del licenciatario, conjuntamente con la licenciada.

¢) Limitacion de las regalias a ser abonadas por la licencia de marcas.
Cuando se trate de contratos entre empresas independientes, se admitiria
hasta el 1o0/0 de las ventas netas de los productos o servicios respectivos, v
solo por el periodo original del registro de la marca. Para el supuesto de
licencias realizadas en el marco de relaciones filial-matriz —definidas
como aquéllas en las que la firma licenciante controla directa o indirecta-
mente 31o/o o mas del capital de la licenciataria— no se aceptaria ningin
pago en concepto de la licencia,

d) Obligacion del licenciante de asegurar que los niveles de calidad de
los productos o servicios licenciados sean equivalentes a la de los produc-
tos o servicios vendidos por el licenciante en su pais de origen o en uno de
los paises miembros, sin perjuicio de las variaciones determinadas por la
legislacion nacional o por las adaptaciones requeridas en virtud de las
circunstancias locales.

e) Obligacion del licenciatario de hacer constar en los rotulos y publici-
dad, con un adecuado realce, que el producto o servicio es prestado bajo
licencia, y el lugar de origen del mismo.

La solucion propuesta en el punto d) merece una aplicacién particular.
El interés de los consumidores en cuanto a la calidad de los productos o
servicios vendidos bajo licencia puede entrar en colision con la necesidad o
conveniencia de adaptar los productos o servicios a las condiciones de la
oferta de insumos y mano de obra local, asi como a la de la demanda final.
La produccién local de productos o servicios idénticos a los del licenciante
puede implicar, por ejemplo, la necesidad de impartar insumos posibles de
ser sustituidos por similares locales, o conducir a refinamientes costasos o
excesivos en relacion con las necesidades de la demanda local, La exigencia
de niveles de calidad equivalente, tal como se propone, significa que deben
observarse determinados standards minimos (p. ¢j. de resistencia, estabili-
dad) pero no que deben producirse bienes idénticos a los del titular. Por

(31) Ob, cit. Con relacién a los fundamentos practicos de las reformas propuestas, ver Juan Car-
los del Bello Empresas nacionales y marcas extranjeras, Proyecto OFIPLAN/IFSTD, San José, Cos-
ta Rica, 1982.
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otra parte, la referencia a los niveles de bienes de calidad vigentes sea en
uno de los paises miembros, o en el pais de origen del licenciante, tiende a
dar mayor flexibilidad a la regulacion de este punto, al permitir que el pa-
tron de referencia puedan ser niveles impuestos en los paises miembros, en
el caso de licencias no—exclusivas o de que determinado producto o
servicio fuere abastecido a los paises miembros, con caracteristicas distin-
tas a las del pais de origen del licenciante.

El alcance de las medidas indicadas debe ser juzgado en el marco de la
totalidad de las reformas propuestas y, en particular, teniendo en cuenta la
introduccion del uso como condicidn de validez de los signos marcarios, y
la creacion de la figura de la licencia obligatoria.

El primer aspecto citado importa, frente a la limitacion de los pagos
solo al periodo original de registro de una marca extranjera, que en caso
de no convenir el titular sobre el uso gratuito de la misma con posteriori-
dad al primer vencimiento, la falta de uso acarreara inevitablemente la
caducidad del registro. Por otra parte, las licencias obligatorias podrén ser
empleadas toda vez que la cesacidon de una licencia voluntaria puede
afectar los intereses ptblicos.

4. Reforma propuesta

a) Modificar el parrafo cuarto del art. 32, como sigue:

“Articulo 32:

Seran nulas las condiciones de las licencias de uso que impongan al
licenciatario limitaciones en el plano comercial, industrial o tecnolégico
que no deriven de los derechos conferidos por las marcas, y en particular:

1) la obligacién de adquirir insumos o equipos del licenciante o de un
tercero designado por aquél, salvo cuando no existieren otras fuentes de
aprovisionamiento, los insumos o equipos fueren indispensables para
asegurar la calidad de los productos o servicios de conformidad con el
articulo siguiente, y el licenciante o el tercero designado se comprometa a
suministrarlos a los precios usualmente cobrados a terceros;

i) la fijacion de los precios de venta o reventa de los productos o
servicios vendidos bajo licencia;

iii) la obligacion de utilizar personal suministrado por el licenciante,
excepto en la medida y por el tiempo necesario para ascgurar que se
alcancen los niveles de calidad requeridos;

iv) la prohibiciéon de usar marcas propias del licenciatario conjuntamen-
te con la marca licenciada;

vi !a regulacion de la cantidad, contenido o formas de publicidad, salvo
cn cuanto pueda perjudicar la reputacion del titular de la marca, o hacerlo
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incurrir en responsabilidad por el producto o servicio vendido bajo licen-
C1a.

b} Agregar, a continuacién del art. 32, los tres articulos siguientes:

“Articulo . . . : Los contratos de licencia deberin contemplar la obliga-
cion del licenciante de asegurar que los niveles de calidad de los productos
o servicios vendidos bajo licencia sean equivalentes a los de productos o
servicios librados al mercado por el licenciante, en su pafs de origen o en
alpuno de los Estados Contratantes, sin perjuicio de las disposiciones
nacionales que pudieren ser aplicables y los ajustes que fueren necesarios
con fines de adaptacion de aquéllos a las circunstancias locales™.

“Articulo . . .: La retribucion por el uso de marcas pertenecientes a
personas o empresas domiciliadas en paises distintos a los Estados Contra-
tantes, no podra superar el uno por ciento del precio neto de venta de los
productos o servicios vendidos bajo licencia. Si el licenciante detentara,
directa o indirectamente, cincuenta y uno por ciento o mis del capital de
la empresa licenciataria no podri efectuarse pago alguno por tal concepto.

Los pagos permitidos segiin el presente art{culo s6lo podran ser efec-
tuados por el uso de la marca durante el plazo del registro original de la
misma v en ningin caso por el uso que tenga lugar durante las sucesivas
prorrogas’’.

“Articulo . . .: El licenciatario debera indicar de manera clara y visible
que los productos o servicios son vendidos bajo licencia, y el pals donde
fueron producidos”.

¢) Modificacion del art. 34 en los siguientes términos:

“Articulo 34: El contrato de licencia de uso deberd ser inscrito en el
Registro de la Propiedad Industrial, el que verificara ¢l cumplimiento de
las disposiciones de este Capitulo.

La falta de registro acarreara la nulidad del contrato™.

XI. EXCLUSION Y REGISTRO OBLIGATORIO DE MARCAS

1. Obligatoriedad del vegistro y exclusiones

[.a atencion del orden piblico, incluyendo el cumplimiento de objetivos
de politica ccondmica y social, puede requerir la supresion de las marcas
de fantasia cn determinados sectores, con el fin de promover la competen-
cia a través de los precios, el lugar de lo que se basa en la diferenciacion de
productos y la publicidad que le estd asociada.

Tal actitud puedce constituir un medio importante para la proteccion de
los consumidores, en cuanto reduzca los precios que deben ser pagados
por ¢&stos. Il sector farmacéutico es un caso tipico en el cual la politica de
gendricos puede, bajo ciertas condiciones, aparejar ventajas significativas
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en beneficio del consumidor. Tal seria el caso, en particular, en paises
—como los centroamericanos— con una escasa produccion de medicamen-
tos, y donde la demanda se satisface principal o exclusivamente mediante
la importacién. La adquisiciéon y distribucion de medicamentos sobre la
base de sus nombres genéricos puede conducir a un significativo ahorro de
divisas y a un mejor acceso a aquéllos por parte de la poblacion. En uno de
los paises miembros del Convenio, por ejemplo, la politica de licitar las
compras oficiales de medicamentos sobre la base de los nombres genéricos
permitié en algunos casos pagar un tercio del precio abonado por el sector
privado al mismo fabricante extranjero por el mismo medicamento® 1),

Lo expuesto puede aplicarse también a otros sectores (p. €. el alimenti-
cio).

La aplicacién de una politica de comercializacion de medicamentos u
otros productos sobre la base de sus nombres genéricos, podria entrar en
conflicto, en el caso de ser efectivizada en algin pais miembro, con la
disposicion del art. 8 del Convenio que establece la obligatoriedad del
registro y uso de marcas para productos quimicos, farmacéuticos, veteri-
narios, medicinales o de alimentos adicionados con substancias medici-
nales, obligatoriedad que puede ser extendida por razones de interés
publico a otros productos.

La propuesta formulada aqui apunta a la derogacién del registro y uso
obligatorio de marcas en los productos especificados en el articulo citado,
pero manteniendo la facultad de establecer tal obligatoriedad, por motivos
de orden publico. De este modo, la norma gana en flexibilidad, permitien-
do su aplicacion de manera cldstica, de acuerdo con las necesidades de la
politica econémica y los intereses generales.

Ademds, y en esto consiste la reforma principal, se propone facultar al
Poder u Organismo Ejecutivo de cada pafs miembro a excluir el uso de
marcas con relacién a determinados productos o servicios. Ello permitira
compatibilizar el manejo del tema marcario con otras politicas de interés
publico.

La solucién propuesta es la adoptada tambi¢n por la ley de marcas
mexicana de 1975 (art. 12).

2. Reforma propuesta

a) “Articulo 8: El Poder u Organismo Ejecutivo de cada Fstado Contra-
tante podra, para que surta cfectos dentro del respectivo territorio y
por razones de interés publico:

i) declarar obligatorio el registro y empleo de marcas respecto de
determinados productos o servicios;
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1) Prohibir el uso de marcas, registradas o no, con respecto a determina-
dos productos o servicios.

XII. LICENCIAS OBLIGATORIAS

1. Concesion de licencias obligatorias

La exclusividad en el uso de una marca es uno de los atributos de la
propicdad conferida a su titular. En virtud de esta caracteristica las marcas
crean condiciones para el monopolio, antes que para la competencia.

Fin determinadas circunstancias —que, por cierto, serdn excepcionales—
el respeto sin condiciones de aquella exclusividad puede acarrear serios
perjuicios a la economia en general o al interés publico. Ello puede tener
lugar cuando cl titular de la marca ha adquirido una posiciéon monopolica
en el mercado, asentada sobre el prestigio excepcional de aquélla. En un
supuesto de estas caracteristicas (¢l caso Real Lemon) la Comision Federal
de Comercio de los Fstados Unidos dispuso la concesion de una licencia
obligatoria, con el fin de quebrar la posicién de monopolio existente.

En otro caso descrito por el Ministro de Industria v Comercio de
M¢xico al presentar ante la Cdmara de Senadores la ley de 1975, la exclu-
sividad impidié la continuacion de una empresa textil declarada en quie-
bra, y cuyos trabajadores iban a ser subsidiados por el Estado, puesto que
la marca pertenccia a un tercero y el Gobierno carecia de medios para
permitir su uso a los trabajadores.

Un tereer supuesto que cabe mencionar aqui s el de la terminacion de
un contrato de licencia de marca, con la consecuencia de despojar al
licenciatario de un mercado que ha desarrollade con su esfuerzo propor-
cional v comercial, muchas veces en beneficio de una filial del licenciante
extranjero,

En los tres ¢jemplos referidos, v en otros en los que se comprometan el
interés publico, la p()blbll]dad de conceder licencias obligatorias, a cambio
de una remuncracion razonable, puede constituir una medida de salvaguar-
dia de aquel interés. La ley mexicana referida prevé la concesion de tales
licencias en su articulo 132,

En la regulacidn que se propone, tales licencias pueden ser concedidas
por razones calificadas de interés plblico. La decision debe también
determinar las regalias a ser pagadas por el licenciatario y la duracién de la
licencia.

Al igual que cn ¢ caso de las licencias voluntarias, los productos o
servicios comercializados bajo la licencia obligatoria deberan mantener los
niveles de calidad de los productos del licenciante, o de los comercializa-
dos hasta ¢l momento del otorgamiento de la licencia.
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2. Reforma propuesta

a) Agregar en el Capitulo II1 del Titulo 11 (De las licencias de uso™)

como Gltimo articulo. . ., un nuevo articulo con el siguiente texto:

“Articulo . . .: Por razones calificadas de interés publico, y previa audien-
cia de las partes, el Registro de la Propiedad Industrial podra otorgar
licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, fijando la duracién
de la licencia y las regalias que seran abonadas al titular de la marca.

Los productos o servicios comercializados bajo la marca licenciada
deberdn ser de calidad equivalente a los suministrados por el licenciante o
por el usuario de la marca hasta el otorgamiento de la licencia.

XIII. LAS MARCAS COMO BIENES MUEBLES

1. Tratamiento en el Convenio

El art. 31 del Convenio dispone que “para los efectos” del mismo, “las
marcas se representaran como bienes muebles”.

El Convenio se basa en el sistema atributivo del derecho marcario,
mediante el respectivo registro, y refuta todos los aspectos relativos a la
adquisiciéon, mantenimiento y pérdida de tal derecho. Consecuentemente,
la calificacion de las marcas como bienes muebles, a los efectos del Con-
venio, es superfluo y mds aln, segin se ha observado, es ‘“‘disonante”
dentro de aquel y su observancia seria “fuente de incomprension y conflic-
tos que atentarian contra el régimen re§istral, que es el que permite la tu-

tela plena del derecho de propiedad 32/,

2. Reforma propuesta
Suprimir la referencia citada, contenida en el art. 31 del Convenio,

(32) Ver UNCTAD, Examen de los aspectos economicos, comerciales y de desarrollo de la pro-
piedad industrial en la transferencia de tecnologia a los passes en desarvollo, Marcas, nombres gené-
ricos ¥ proteccion dg los consumidores en la industria farmacéutica. TD/B/C. 6/AC 5/4, ob. cit.,
P 13, y ¢l estudio prepatado por Juan Carlos del Bello, UNCTAD, Technology policies in the phar-
maceutical sector in Costa Rica, TT/37, 1982.

(33) Ver Elvira Batalla, “Las marcas como bienes muebles”, ponencia al “'Coloquio sobre ia
Propiedad”, San José de Costa Rica, octubre de 1980, p. 20,



