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Resumen

El trabajo de seminario de graduacion se realizd bajo la linea investigativa de
Derecho Mercantil, en el cual se aborda la tutela juridica del derecho Marcario en
Nicaragua, se abordé los diferentes procesos al igual que las gestiones de caracter
administrativo para ser titular de una marca y que la ley pueda proteger a los

mismos.

El objetivo de estudio es realizar un analisis sobre la importancia de la proteccién
de los derechos marcarios en Nicaragua, todo ello a través de la debida inscripcion
de registro de la marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) dando
inicio a la seguridad juridica al titular sobre los derechos su marca, sin embargo en
el estudio de campo mediante las entrevistas y estadisticas brindadas por el
Licenciado Humberto Javier Collado, hemos corroborado que en su mayoria solo
las grandes empresas nacionales y muchas extranjeras tienen registradas su marca
y por ende muchos de los pequefios comerciantes y emprendedores se encuentran
sin la debida tutela y proteccion juridica, por falta de inscripcion de sus marcas; por
ello es importante que las pequefias empresas y personas naturales en general
realicen las gestiones pertinentes para ser titulares de la marca que ofertan , y asi

evitar que terceros utilicen sus marcas.

La pregunta de investigacion planteada como principal problema corresponde a
¢, Como se puede proteger una marca ¢y ¢ Qué es la competencia desleal y qué
hacer frente a estos tipos de actos?; en este contexto las interrogantes se
responden mediante la investigacion cualitativa, realizando entrevista a funcionarios
de los entes reguladores, expertos en el tema. Teniendo esto en cuenta, se
recomienda que los estudiantes conozcan sobre el proceso del Derecho Marcario,
las consecuencias y sanciones administrativas mediante la aplicacién de las normas
legales en caso de incurrir en infracciones también proponer soluciones en los
hallazgos encontrados dentro de la investigacion de campo y resultados de la

entrevista semi estructurada.



La preoteceidn del Derecho Marcaris dontro do o /z//&%zwk}( niearaguense, con é/{fa‘r/& en /e/ de ﬁm/afwm/h & su8 /‘afw‘m& Y % /zf

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus wfaﬁm&,

Tabla de contenido

6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.5.
6.6.

6.7.
(1883)

6.8.
6.9.
VIl

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
VIII.

TaLUgo Yo [U Lo o110 o IR 10
JUSHIFICACION ..o 12
Planteamiento del problema............uuiiviiiiiiiiiiiiiii e 13
1O 0T 1= 11701 16
ODJEtiVO GENETAL ... 16
ODbjetivos ESPECITICOS: ....iiiiiiiie i 16
F N ] A= Tod=To L= o] =SSR 17
MarCO CONCEPTUAL ..ouvieiei et s e e e e e e e e ara e e e e e e eeeennnes 21
1= T o= PSPPSR 21
N\ {oTel T g o [0 oot (o [N ] AV o =T H 22
Naturaleza juridica de 1aS MarCaAS..........ouiiuuiiiiiiiiee e 23
Funciones y fines de 1as MarCaS..........uuuuuuuuiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieerereeneeeeeeeeeee 24
FUNCION € iStINQUIT.....uuii e e e e e e e e e e e e eennees 24
T el ToT oo [ o] (Yo [T PRSP 25
(U aTed o] o I e (=TT o o | 26
U aTod o] ¢ JK=o Tox - | 26
Funcion de propaganda y publiCidad ................eeeeeeeeeeiimmmemiiiiiiieiei.. 26
CaracteristiCas @SENCIAIES ..........oiiuuiiiiiii e 26
LiCitud d€ 12 MAICA........uiiieeeieeeeeiie e e e e e e et a s e e e e eeaeanee 27
Clasificacion de 1aS MArCAS .......coooeeeiiieeeeeee e 27

Resefia del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial
27

Competencia deSIEAl ........ccoeeeeeeeeee e 30
COoNSECUENCIA JUIICA ...oevvviiiiei i e e e 33
MAICO JUITOICO ittt ettt e et e e e e e e et e e e e e e e e e aans 34
Alcance de proteccion de los derechos adquiridos sobre una marca................. 34
Sobre Ley de Promocion de la Competencia, Ley 601 ............cccoeeeeeeeeeeeeeeeennnn. 36
Actos considerados como competencia desleal............ccccoovviiiiiiiiiiiiiieeee 36
Las actividades iNAUSEIAIES ...........oooiiiiiiiiiiiic e 38
Las actividades COMEICIAIES ...........coiiiiiiiiiiiiiiiic e 39
Procedimiento €n ProCOMPELENCIA. .........ccuuviiiiiiieee it 39
D€ LAS SANCIONES. .....eeiiiiieiiiiiiiite et e e ettt e e e e e r e e e e e e e e r e e e e e e aaaan 45
Preguntas dir@CtICES ...t e e et e e e e e e eannnes 48



La protecciiic del Derecho Marcaris dontro do ta togictheiiin niaragdense, oo énfasic en t Loy de Competencia y sus reformas y lo Loy

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus /‘éxfﬂ/‘/t{d&

IX. DiSEf0 MEtOdOIOGICO ..occeeiiiiiiiiiiieee e e e 49
9.1. Area de APlICACION..........c.veieeeceeeeee ettt te e et e e eteeee e ars 50
9.2. PODIBCION ... 50
9.3. MUESEIA dE EXPEITOS. . .uuuii i e e et e e e e e e aannnes 50
9.4. Técnicas de recolecCion de datOS.............eevviiiiiiiiiiiiiiii e 51
9.5. Analisis de 1a INformacion ... 52
9.6. Procedimiento de INVESHIGACION ..........ooiiiiiiiiiiiiiieee e 52
X. Andlisis de Discusion y Resultado...........ccoeeeiiieiiiiiiiiiiicin e 54

10.1.  Capitulo I: Tutela juridica de la proteccion del derecho marcario y las
instituciones competentes que 10 regUIAN ........ooooiie i 54

10.2. Capitulo Il: Determinar el alcance de la proteccion de los derechos adquiridos
sobre una marca una vez registrados y la exclusividad del titular, asi como su derecho de

impedir que terceros utilicen signos idénticos 0 similares ........cccoooeevviiiiiiiieie e, 60
10.3. Capitulo lll: Sanciones administrativas ante las infracciones por practicas
anticompetitivas conforme la Ley 601 ley de promocién de la competencia..................... 70
XI. CONCIUSIONES .. 77
XiIlI. Abreviaturas de Palabras Claves en la Investigacion...........ccccccoeeeeieeeennnnnn, 79
X1 Referencia bibliografica. ..........uuveviiiiiii e 80
XIV. F N 1= (o 1 PRSPPI 83
14.1. Modelo de Entrevista SemieStruCTUrada ............uuurueerriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiniieieennenees 83
Guia de entrevista abierta: (Preguntas descriptivas y de contrastacion) .........c.ccoceeveverereereeeennn 83
14.2. Entrevista al Instituto Nacional de Promocién de la Competencia,
[(Rdelele]aq] o 1=] (=] o Tox = PP 86
14.3. 1S T 1S Eor= TSR 1Y = T o= TR 92
14.4.  Solicitud de RegiStro de MarCa .........coooovieeeieieeeeeeeee e 94
14.5. Ficha Sobre el EStUTIO 08 CaS0........uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireniiisieeeenninnnneennnenneeeeeenneee 0



La protecciiic del Derecho Marcaris dontro do ta togictheiiin niaragdense, oo énfasic en t Loy de Competencia y sus reformas y lo Loy

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus mfoﬁm&.

I- Introduccién

El presente trabajo pretende realizar un analisis sobre las leyes que regulan
el campo del Derecho Marcario y la Competencia Desleal, asi fundamentos legales
y principales fuentes del Derecho que yacen en la Constitucion Politica de
Nicaragua; la Ley de Promocién de la Competencia, Ley 601, la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, Ley 380 al igual que el Decreto No. 79- 2006, reglamentos

y reformas.

Se entiende que la actividad comercial tiene como fin principal el lucro y las
ganancias economicas, que se puedan obtener a través de la fabricacion y
comercializacion de los diversos bienes y la prestacién de servicios, pero esto
dentro de una sana competencia y cuando esto no se cumple se le llama
competencia desleal, conocida como competencia ilicita, es una de las cuestiones
mas complejas dentro del ambito del derecho mercantil y se pueden cometer
infracciones que conllevan responsabilidades legales del cual se hablara en el
presente trabajo.

En el Capitulo | del trabajo investigativo se determina como se ejerce la tutela
juridica de la proteccion del derecho marcario al igual que el papel que desempefian
los entes reguladores, seguido en el Capitulo Il se realiz6 un analisis de los
beneficios de ia de exclusividad del titular de una marca, una vez registrada y su
derecho de impedir que terceros utilicen su marca sin su autorizacion y en el
Capitulo 1ll se explican los diferentes tipos de sanciones administrativas
interpuestas por Pro competencia en contra de los actos de competencia desleal.

Dentro de la investigacion se realiz6 un estudio de caso numero de
expediente, 0003-2018, con material hemerografico expediente facilitado por
funcionarios de las instituciones encargadas: Instituto Nacional de Promocion de la
Competencia, (Procompetencia) con denuncia falsa indicacion de procedencia en
donde el Agente econdémico Café premium Segovia denuncia al agente econémico,

compafiia la mar dulce “ café la flores” y Registro de la Propiedad Intelectual (RPI)

10
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la cual brindé estadisticas sobre el registro de marcas en el periodo 2018 al 2019,
al igual que se consultdé con expertos en la materia a quienes se les practic
entrevistas semi estructuradas donde se obtuvo informacion y soporte para el

desarrollo de la investigacion.

Otras aportaciones de este trabajo son realizar un analisis juridico de la
efectividad de la proteccion del derecho marcario entre los agentes econémicos y
como el Estado de Nicaragua resguarda y tutela dicho derecho a través de la ley
380, ley 1024 y la Ley 601 y sus respectivos reglamentos, viendo la efectividad de
cada una de ellas y los inconvenientes entre los empresarios que prestan servicios

econdmicos y el consumidor de dichos servicios.

11
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- Justificacion

El presente trabajo investigativo se enfocara en estudiar el derecho marcario y
la competencia desleal en el pais, en él recalcaremos la importancia que tiene el
registro de una marca y el derecho conferido que este brinda a sus titulares para
explotar la misma, en los productos y servicios que entran al mercado nacional y

con ello evitar que se cometan actos de competencia desleal en el pais.

Dentro de la investigacion se propuso interiorizar sobre el Derecho Marcario, y
especialmente sobre los procesos administrativos con respecto a la marca, con el
propdsito que la comunidad universitaria y la sociedad en general a través de la
publicacibn de nuestra investigacion fortalezcan el conocimiento sobre la
importancia del registro de una marca en calidad de titular, también haremos énfasis
a las sanciones legales que devenga el incumplimiento de los parametros

establecidos en la ley para una sana competencia.

Es de mencionar que la presente investigacion puede ser objeto de consulta
académica fortaleciendo el area investigativa y proporcionando antecedentes para
las futuras investigaciones que se realicen en el campo del Derecho Marcario,
siendo de esta manera de gran relevancia aportar criterios cientificos,
metodoldgicos y juridicos dentro del contenido de la investigacion. Ya que si bien

es cierto hay trabajos investigativos sobre esta materia, pero son muy pocos.

12
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- Planteamiento del problema

En la sociedad actual se presenta un fendGmeno muy comuan a nivel marcario,
y es la competencia desleal, debido a que muchas personas creadoras de productos
nuevos en el mercado no tienen el cuidado buena cultura marcaria de proteger sus
marcas mediante la debida inscripcién en el Registro de la propiedad intelectual,
situacidbn que es aprovechada por terceros para cometer actos desleales y
deshonestos en contra de otros empresarios.

Por eso es que el tema de la proteccion de una marca se ha vuelto de interés
global dentro de la sociedad, lo que obliga de cierto modo a que las empresas
transnacionales inscriban sus marcas en cada region en que comercializan sus
productos y por lo tanto también los Estados a través de sus mecanismos estan
obligados a brindar proteccibn marcaria tanto a los nacionales como a los

extranjeros, de otro modo ninguna empresa se atreveria a invertir en el pais.

Pero aun hace falta tener conciencia de lo importante y rentable que es en
términos econdémicos el inscribir y proteger una marca, algo que no hace la mayoria
de los creadores e innovadores de nuevos productos a nivel nacional, pues estos
pueden pasar muchos afios operando con una marca propia sin ser registrada,
quiza por desconocimiento del riesgo que corren o porque no hay una normativa
gue los obligue de cierto modo a hacerlo; otros quiza por no tener al alcance o de
facil acceso el Registro de la Propiedad Intelectual, como es el caso de los
departamentos, ya que en nuestro pais solo existe un Registro de la Propiedad
Intelectual (RPI), que es una dependencia del Ministerio de Fomento Industria y

Comercio (MIFIC) y esta ubicado en la Capital.

Por eso se deberia de implementar una campafia masiva a nivel nacional,
ademas de los proyectos de emprendimiento y capacitacion que se fomentan en el
pais a través del MEFCCA y la Comisién Nacional y asi sensibilizar a los pequefios
productores y emprendedores para que tomen en cuenta que, al no proteger sus

marcas, son ellos, como titulares los que estarian siendo mucho mas susceptibles
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al plagio o pirateria de sus creaciones, que seguramente crearon con mucho

esfuerzo y lograron posicionarse en la competencia del mercado.

En Nicaragua el tema de los derechos de propiedad intelectual, en especifico
el de derecho marcario carece de la debida importancia, ya sea por
desconocimiento de las leyes de la materia que lo regulan o bien porque no lo

consideran importante dentro de una estructura organizativa empresarial.

Por ser un bien intangible piensan que la utilidad que puede generar una
marca es minima o casi nula porque no lo ven como algo importante en el aspecto
econdmico, no aprecian el derecho marcario como algo primordial, no reconocen
gue su funcion principal es que los consumidores puedan diferenciar y reconocer a

los productores.

El registro de una marca es un mecanismo publicitario de gran efectividad,
identificando el origen de los productos y servicios y con ello haciendo referencias
implicitas a la calidad y a la reputacion de los productos y servicios ofrecidos por
una persona natural o juridica, utilizando e identificando sus establecimientos
comerciales con dicho signo distintivo de tal forma que su uso ha sido constante,
para que el usuario o consumidor sepa qué producto o servicio esta adquiriendo y

lo mas importante, quien se lo esta proveyendo.

Otro gran problema sobre este tema, es que los productores al no proteger
su marca pueden ser objeto de plagio o pirateria en la que un tercero amparandose
en el esfuerzo y trabajo realizado por el duefio de una marca, al comprobar en el
registro de propiedad intelectual que no esta debidamente inscrita una marca, un
competidor desleal puede hacer uso indebido de la misma, aprovechandose de
todo su trabajo y esfuerzo para darse a conocer, lo que le ocasionaria gasto y
pérdidas econdémicas al tener que iniciar acciones legales y hacer valer sus
derechos sobre su marca hasta lograr el cese inmediato de los actos de

competencia desleal por parte del infractor.
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El fendmeno de la competencia desleal afecta tanto a grandes empresas ya
constituidas y con sus marcas registradas, como también a pequefios
emprendedores o0 pequefios empresarios, a ambos se les hace un problema muy
serio, ya que se ven en la necesidad de acudir a las instancias correspondientes
para instaurar acciones legales, para que se les restituyan sus derechos como
titulares de sus marcas y se ordene el cese inmediato del uso desleal por parte del
o de los infractores, como lo abordaremos en el andlisis de discusién y resultado

con sus respectivas estadisticas.

Debido a esto, se llegd a las siguientes interrogantes:
¢Como se puede proteger unamarcay que acciones se pueden tomar en caso
de infraccion?

¢ Qué es la competencia desleal y qué hacer frente a estos tipos de actos?
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IV-  Objetivos
4.1. Objetivo general:

Analizar la importancia de la proteccion de los derechos marcarios a través de la
debida inscripcién de registro de la marca en el Registro de la Propiedad Intelectual

de Nicaragua.

4.2. Objetivos especificos:

¢ Identificar las disposiciones legales vigentes y las instituciones que
regulan la proteccion de marcas en Nicaragua.

e Determinar los beneficios que obtiene el titular de una marca, una vez
registrada.

e Explicar los diferentes actos de competencia desleal, sus causas,

efectos y sus consecuencias juridicas.
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V- Antecedentes

José Bendafia Guerrero de 1998 Pagina 16, se hace mencion a la primera Ley de
marcas de Nicaragua que fue aprobada el dia 21 de noviembre de 1907, una ley
con muchos avances para la época en la que se promulgada y que fue derogada el
dia 16 de septiembre de 1975 que entr6 en vigencia el Convenio Centroamericano
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, que fue firmado, ratificado y
depositado por Nicaragua en el afio 1968. Dicho convenio necesitaba ser aceptado
por al menos tres paises centroamericanos para entrar en vigencia, fue firmado por
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, Unicamente Costa Rica no ratifico

dicho convenio.

Ley de Marcas de 1907 tuvo varias reformas, entre las cuales se encuentra
el acuerdo ejecutivo del 8 de abril de 1927, en el cual se adiciona el inciso e.) del
articulo 18 de esta ley, en el cual se establece como medida precautoria del proceso
criminal o de competencia desleal la incautacion por las autoridades de la policia de
los envases, etiquetas, envolturas, etc., que hubieran sido utilizadas sin la
autorizacion de su legitimo duefio quien debia formular su denuncia en los quince

dias subsiguientes .

El dia 23 de Julio 1935, la cual crea la oficina especializada en la Proteccién
Marcaria y Patentes de invencion, modelos y dibujos industriales al igual que la
competencia desleal, dicha oficina tenia el nombre de “Oficina de Patentes de
Nicaragua”. La cual era dependencia del Ministerio de Comercio y a cargo del
Comisionado de Patentes que tenia las atribuciones que la ley le conferia.

Con la entrada en vigencia del Convenio Centroamericano para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, el 16 de septiembre de 1975, la Ley de Marcas de 1907
y sus reformas fueron derogadas. Con la aplicacion del Convenio Centroamericano
se realizaron cambios significativos en cuanto a la legislacion marcaria en
Nicaragua, entre los que podemos mencionar que todo lo concerniente a la

Propiedad Industrial estara a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, el cual
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sera una dependencia del Ministerio de economia, u 6rgano equivalente, de cada

estado contratante, y tendré la categoria de direccion general.

Esta misma norma juridica, en el Titulo V, capitulo Unico disponia las normas
sobre competencia Desleal, definiéndola de la siguiente manera: “sin perjuicio de lo
prescrito en las leyes penales de los estados contratantes, para los efectos de este
Convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engafioso que se
realice con la intencidn de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan
las marcas, nombres comerciales y las expresiones o sefiales de propaganda en

perjuicio del titular de las mismas o del publico consumidor”.

Por estar contenida en una ley especializada para conocer sobre infracciones
en el area de proteccion marcaria la competencia desleal se limitaba Unicamente a
resolver sobre casos y la autoridad competente para conocer estos casos era el
Registrador de la Propiedad Industrial. El convenio Centroamericano estuvo vigente
hasta que entr6 en vigencia la Ley de marcas y Otros signos distintivos, Ley 380, la
aprobada el 14 de febrero del 2001

Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16 de abril del 2001y su reglamento
Decreto No. 83-2001, aprobado el 4 de septiembre del 2001 publicado en la Gaceta
Diario Oficial No. 183 del 27 de septiembre del 2001.

Es importante sefialar que el convenio Centroamericano para la proteccion
de la Propiedad Industrial no disponia de un plazo prescriptivo para iniciar una
accion de Competencia desleal, mientras que la Ley de marcas establece que la
accion por competencia desleal prescribe a los dos afios contados desde que el
titular tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco afios
contados desde que se cometié por Ultima vez el acto, aplicandose el plazo que

venza primero.
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Los antecedentes de la presente investigacion se basan en estudios previos
que se realizaron en el campo de derecho sobre la marca y la competencia
desleal, para ello se confeccion6 busqueda, revision bibliografica e
investigaciones con el proposito de tener una mayor apropiacion del derecho
marcario, Su uso y consecuencias juridicas, al igual que su aplicacion en nuestra
legislacion nicaraguense en correspondencia a las instituciones competentes,

por consiguiente, se encontraron los siguientes antecedentes:

En la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, UNAN-Ledén los
estudiantes (Caceres & Diaz, 2014) Pagina 10, realizaron una investigacion
modalidad Monografia para optar al Titulo de licenciatura en Derecho que lleva
por titulo: “Analisis de la Ley de Competencia en Nicaragua y su aplicacion
Material”, abordando en el Capitulo | de la investigacion los “Aspectos Generales
Sobre la Ley 601, Ley de Promocion de la Competencia”, en él se destaca el
origen de la ley de competencia, asi mismo se hace analisis comparativo sobre
el Derecho de Competencia en Centro América y establecen un proceso de
transformacién econdémica a partir de los afios 90; siendo de relevancia para el
trabajo investigativo en cuanto se aborda la Ley de promocién de competencia
no solo desde el punto de vista juridico, sino comparando y evaluando impacto

econdémico al ser aplicada.

En la Universidad Nacional Autbnoma de Nicaragua, Managua, UNAN-
Managua estudiantes del quinto afio de Derecho (Velasquez Mendoza & Reyes
Benavidez, 2016) Pagina 5, realizaron una investigacion modalidad Seminario
de graduacion para optar al Titulo de Licenciados en Derecho titulada: “Analisis
juridico de las acciones civiles frente a los actos de competencia desleal en la
legislacion nicaraguense”, siendo uno de los objetivos especificos “Explicar
aspectos generales sobre la competencia desleal y las normas que la regulan
en la legislacién nicaragiense”, en dicha investigacién hacen referencia que la
competencia desleal engloba aquellas practicas que faltando a la buena fe,

tratan de alterar ilicitamente el funcionamiento del mercado o el comportamiento
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y voluntad de los consumidores y usuarios; contextualizando nuestro trabajo
investigativo sobre preceptos tedricos para abordar el trabajo de campo con una

vision amplia sobre la materia.

De igual forma (Velasquez Mendoza & Reyes Benavidez, 2016) establece
que:

La Ley de Promocion de la Competencia regula las disposiciones generales,

la autoridad de aplicacion, la abogacia de la competencia, las practicas

anticompetitivas, la competencia desleal, las concentraciones, el

procedimiento de los procesos por la violacibn de la normativa de

competencia, las sanciones por la violacion de la normativa de competencia

y finalmente las disposiciones finales y transitorias. (p.56)

En el aflo 2012 la estudiante de Derecho (Cortes Ortega, 2012) de la facultad
de ciencias juridicas de la Universidad Centroamericana (UCA), realiz6 un
trabajo investigativo para obtener el titulo de licenciada en Derecho titulado: “La
marca y la importancia de su uso”, en este sentido la autora hace discrepancia
sobre el uso de la marca y la divide en tres dimensiones:

e Primero: es un elemento para obtener la transparencia del mercado

e Segundo: que desde el punto de vista del consumidor la marca es una

herramienta que permite diferenciar y escoger productos y servicios
puesto al mercado.

e Tercero: que desde la vision del empresario la marca es un medio de

diferenciacion que hace factible la publicidad, la produccion de la clientela

y la colocacion de los productos o servicios en el mercado.

Por ende, es importante hacer analisis que en nuestro trabajo investigativo la
Marca es un proceso legal que contrae obligaciones al titular de la misma ya que
expresa la obligacién de usar la marca registrada de lo contrario puede concurrir
en consecuencias juridicas calificadas y sancionadas por la Ley No. 601 “Ley de

Promocién de competencia de la Republica de Nicaragua”.
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VI- Marco conceptual

Para la realizacién de esta investigacion fue necesario la busqueda de
conceptos claves para comprender mejor el contenido de la misma. El tema de la
proteccion de los derechos marcarios es muy importante a nivel juridico y en el
ambito empresarial; y sobre todo por el fenomeno de la competencia desleal en el
mercado. Para ello detallamos a continuacion los conceptos mas importantes de

nuestra investigacion.

6.1. Marca
Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una

empresa de los de otra, las marcas de fabrica o de comercio aparecen en todas las
actividades de la vida diaria, desde una visita a un centro comercial hasta un
programa de television, y son una herramienta indispensable en el mundo
empresarial de hoy en dia. Las marcas, incluidas las marcas de servicios, son
especialmente importantes en el sector del turismo globalizado, y tienen una
relevancia fundamental en su ulterior desarrollo. (Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, 2021, p. 1).

Una marca es un nombre, término, simbolo, disefio o combinacién de estos
elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los
productos de la competencia. Las normas regulatorias del derecho marcario y
diferentes autores han planteado diversos conceptos de marcas, de los cuales
estan: (Lamb, Hair y MC Daniel, 2011, p. 343)

En su obra expresa que la marca es la sefial exterior escogida por un industrial o
comerciante y empleado, lo mismo que el propio nombre comercial, para garantizar
que los productos puestos bajo ella por lo cual se distinguen, provienen de su fabrica
o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen
competencia. (Metke, 2007, p. 11)
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Asi mismo indica que la marca es signo para distinguirse, se emplea para
sefialar y caracterizar mercancia o productos de la industria diferenciando los de
otro. La marca tiene por objeto proteger las mercaderias poniéndolas al abrigo de
la competencia desleal, mediante la identificacion. Estan destinados a especializar
los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia |. (Metke, 2007,
p. 11)

Sefala que la marca no solo sirve para individualizar el producto, si no que
constituye un buen inmaterial, que se traduce normalmente en una contrasefa
puesto en las mercancias en su embalaje, y sirve para indicar la procedencia del
producto, atrayendo y conservando la clientela. El publico puede asi conocer la

procedencia de la mercancia y cuidarse de las falsificaciones. (Metke, 2007, p. 11)

Por tanto, se puede decir que la marca abarca las siguientes funciones; primero
cumple un papel de signos indicador del lugar de procedencia de la mercancia;
segundo, la marca es un agente individualizado del producto: y tercero, la marca es

el medio principal para atraer clientela hacia una o mas mercancias.

6.2. Nocién de Exclusividad

Indica que cada derecho genera un ambito o espacio temporal y territorial, el
cual queda reservado solo para el titular, lo cual lleva para terceros la correlativa
obligacion de abstencién o prohibicion de invalidar ese espacio que ha sido
reservado. (Romero, 2019, p. 17).

Es decir, la propiedad industrial constituye posiciones privilegiadas a favor de
los titulares de los derechos habilitandolos a excluir y prohibir a terceros de la
realizacion de cualquier acto encaminando a la explotacion comercial de su
derecho, estructurando asi un monopolio legal a su favor dentro de un mercado de

libre competencia. (Romero, 2019, p. 17)
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6.3. Naturaleza juridica de las marcas

Inicialmente la marca como derecho subjetivo desarrollado por la doctrina,
fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad

o como un derecho sobre bienes inmateriales. (Romero, 2019, p. 17)

La concepcion de la marca como un derecho de bienes inmateriales fue
desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculacién mucho més débil entre
el titular de la marca y los productos distinguidos por esta que se enlaza con el
principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono de la soberania de cada

Estado y es ademés transmisible a terceros. (Romero, 2019, p. 17)

Es asi como la naturaleza juridica de las marcas proviene de la propiedad
siendo esta un bien inmaterial que hace parte de un derecho real, la marca reviste
caracteristicas como un bien intrinseco de la organizaciéon empresarial mundial las
cuales utilizada por el empresario para distinguir sus productos y servicios en el
mercado reflejando el origen de los mismos, podemos entonces definir la marca

como un elemento esencial del patrimonio de la empresa. (Romero, 2019, p. 17)

A la luz del siglo XIX quedd definido la doctrina, la jurisprudencia y las
legislaciones sobre propiedad intelectual ya que la marcas constituyen un bien
inmaterial, no tangible conceptualizado juridicamente mediante su elemento
subjetivo, objetivo y funcional; cuyo registro confiere al titular derechos exclusivos
sobre ella y los productos que la corporifican y distinguen. (Romero, 2019, p. 17)

Por tanto, la marca lo seréa no solo con motivo del registro del signo si no una
vez que se confiere la asociacion triangulada entre el signo, el producto y el
consumidor que lo selecciona confiado en una calidad determinada de un producto

0 servicio o en la preferencia de un origen empresarial.

Laley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos publicada en el afio 2001,
en el articulo 2, define marca de la siguiente manera:
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“Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios”
Y el articulo 3, de la Ley de marcas y otros signos distintivos del afio 2001, define

cuales son los signos que pueden construir marcas de la siguiente manera:

“Las marcas podran consistir entre otros, en palabras o conjuntos de
palabras, lemas y frases publicitarios, letras, cifras, monogramas, figuras
retratos, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, lineas y franjas y
combinaciones de colores, sonidos y otros signos perceptibles, podran asi
mismo consistir en la forma, presentacibn o condicionamiento de los
productos o de sus envases 0 envolturas, o de los medios o locales de
expendio de los productos o servicios correspondientes”.

“Una marca podra consistir en un nombre geografico nacional o extranjero,
siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea susceptible de causar un
riesgo de confusidbn con respecto al origen, procedencia, cualidades o
caracteristicas de los productos o servicios a los cuales se aplicara la marca, ni un
riesgo de asociacion por nombre geografico notoriamente conocida respecto de eso
productos o servicios, 0 un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicacion

geografica”.

Referente a la marca segun la (Organizacibn Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2021, p. 1) la define: “Una marca es un signo que permite diferenciar
los productos o servicios de una empresa de los de otra”. Por tanto, es

importante conocer el término legal.

6.4. Funciones y fines de las marcas

6.4.1. Funcion de distinguir

Una de las funciones primordiales de las marcas con las que una empresa

puede actuar en el comercio, es que, se presentan como un mecanismo de
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diferenciacion mediante el cual cada titular de una marca inscrita puede dar a
conocer una determinada linea de productos y servicios que introduce en el
mercado, y que seran reconocidos por los consumidores por su alta calidad,
distinguiendo con ellos el origen empresarial de tales productos o servicios.
(Romero, 2019, p. 18)

Puede decirse entonces, que una marca es el soplo vital de las empresas, a
través de las marcas es reconocida su seriedad y profesionalismo la marca tutela al

consumidor al permitirle identificar a un empresario responsable.

En atencion a las funciones y fines de las marcas el Arto. 136 de la
Decision 486 del Régimen Comun sobre Propiedad Industrial la comision de la
comunidad andina, una de las funciones principales de la marca es la de
incorporar un signo para identificar y distinguir o identificar productos y servicios
en el mercado buscando en algunos casos indicar su origen y procedencia. Esta
funcién esta funcion distintiva persigue que los productos o servicios sean
reconocidos como tales y no sean susceptibles de confusiéon. (Romero, 2019, p.
19).

6.4.2. Funcion de proteger

El registro de la marca tiene como interés el amparo del producto tanto para
el productor como el consumidor evitando asi el uso de terceros y otorgandole

mecanismo de proteccion al productor. (Romero, 2019, p. 19)

La ley le permite que sus productos circulen en exclusividad al
consumidor, el registro le permite conocer la procedencia de quien produce
determinados bienes y servicios para asi tener la seguridad de los que adquieren
y la facilidad de los mismos. Esta funcion facilita y busca como fin evitar la

competencia desleal. (Romero, 2019, p. 19)
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6.4.3. Funcion de indicar

Designa o indica de donde provienen los bienes, de manera directa
permitiendo con esto proteger al publico sobre el origen de los articulos que
adquieren, evitando con ello una falsa procedencia en cuanto a su origen

empresarial. (Romero, 2019, p. 20)

6.4.4. Funcion social

Los bienes tienen mayor o menor importancia segun el papel que
desemperfian dentro del grupo social que se les considere. Al consumidor le interesa
encontrar un producto o servicio que ha merecido buena reputacion segun su

trayectoria. (Romero, 2019, p. 20)

6.4.5. Funcion de propaganday publicidad

Expresa que “La marca tiene un poder publicitario que se deriva del uso
exclusivo que no se le puede desconocer sitia al consumidor en la posibilidad
de identificar a la mercancia y de asociar la marca con el producto o servicio y
con su calidad para que asi se le dé una competencia justa. EI mayor éxito de
una marca, en términos comerciales puede consistir en la capacidad que ella
tenga para asociar ideas y despertar el interés de quienes la perciben y las
adquieren. En este caso el fin es buscar un rendimiento comercial 6ptimo”.
(Romero, 2019, p. 20)

6.4.6. Caracteristicas esenciales

La Distintividad, la Novedad y la Especialidad se integran a la marca, la hacen
efectivamente distintiva. Una marca es diferente de otra cuando no es posible
confundirlas entre si, mediante la normal atencion de quien es el consumidor”.
(Romero, 2019, p. 21)
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La marca debe ser novedosa, de no serlo, provocaria confusiones en el publico
consumidor, siendo su finalidad precisamente lo contrario. Esta novedad se refiere
a que el signo no esté utilizando para distinguir productos o servicios de la misma
clase. (Romero, 2019, p. 21)

6.5. Licitud de la marca

Esto es que no se contravengan las disposiciones legales sobre la adopcion
de signos distintivos. El ordenamiento sefala los requisitos que debe llevar un signo
para tener la calidad de marca.

6.6. Clasificacion de las marcas

Las marcas se clasifican segun los parametros de la clasificacion
internacional de productos y servicios, es decir, la Convencién de Niza, y estan
comprendidas en 34 clases de productos y 11 clases de servicios. (Romero, 2019,
p. 21)

La Clasificacion de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una
clasificacion internacional de productos y servicios que se aplica al registro de
marcas. Cada cinco afios se publica una nueva edicién y, desde 2013, cada afio
se publica una nueva version de cada edicion. Su ultima edicion la que entré en

vigor el uno de enero del afio dos mil diecisiete. (Romero, 2019, p. 22)

6.7. Resefa del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial (1883)

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su acepcién
mas amplia, con inclusion de las patentes, las marcas de productos y servicios,
los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de
"pequefia patente" establecida en la legislacién de algunos paises), las marcas
de servicio, los nombres comerciales (la denominacion que se emplea para la

actividad industrial o comercial), las indicaciones geogréficas (indicaciones de
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procedencia y denominaciones de origen) y la represion de la competencia

desleal. (convenio de Paris 1883, p. 1)

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres
categorias principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

(convenio de Paris 1883, p. 1)

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relacion con las
patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos
industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de
patente de invencion o de registro de la marca que sea presentada en uno de los
Estados Contratantes, el solicitante podra, durante determinado periodo de tiempo
(12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos
y modelos industriales y las marcas), solicitar la proteccién en cualquiera de los
demas Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se consideraran

presentadas el mismo dia de la primera solicitud. (convenio de Paris 1883, p. 1)

Esas solicitudes posteriores tendran prioridad (de ahi la expresion "derecho
de prioridad") con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar
durante los citados plazos por la misma invencién, modelo de utilidad, marca o

dibujo o modelo industrial. (convenio de Paris 1883, p. 2)

Ademas, como se fundan en la primera, dichas solicitudes posteriores
no se veran afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo,
como la publicacién de la invencién o la venta de articulos que utilicen la
marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial. Una de las
grandes ventajas practicas de esta disposicion radica en que el solicitante
gue desea proteccidn en varios paises no esta obligado a presentar todas las
solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 0 12 meses para decidir

en qué paises desea la proteccion y para disponer con todo el cuidado debido
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las diligencias necesarias para asegurarse la proteccion. ( convenio de Paris
1883, p. 2)

3) En el Convenio se establecen ademas algunas normas comunes a las que
deben atenerse todos los Estados Contratantes. Las mas importantes son las

siguientes: ( convenio de Paris 1883, p. 2)

a) En relacion con las marcas: EI Convenio de Paris no fija las
condiciones de presentacion y registro de las marcas, que se rigen por el
derecho interno de los Estados contratantes. En consecuencia, no se podra
rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano
de un Estado Contratante, ni se podra invalidar el registro, por el hecho de
gue no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el pais de origen.

( convenio de Paris 1883, p. 3)

Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado contratante, la marca
se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en

otro pais, incluido el propio pais de origen. (convenio de Paris 1883, p. 3)

Por consiguiente, la caducidad o anulacion del registro de la marca en un
Estado Contratante no afecta a la validez de los registros en los demas Estados

Contratantes. ( convenio de Paris 1883, p. 3)

Cuando la marca ha sido debidamente registrada en el pais de origen, tiene
gue ser admitida para su depoésito y protegida en su forma original en los
demas Estados contratantes, cuando asi se solicita. No obstante, se podra
denegar el registro en supuestos debidamente establecidos, como cuando la
marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando esta desprovista de
todo caracter distintivo o es contraria a la moral o al orden publico o de

naturaleza tal que pueda engariar al publico. ( convenio de Paris 1883, p. 3)
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El Estado contratante fuera obligatoria la utilizacion de la marca registrada,
el registro no podra ser anulado por falta de utilizacion, sino después de transcurrido
un plazo prudencial y solo si el interesado no justificase las causas de su inaccion.
(convenio de Paris 1883, p. 3)

Los Estados contratantes estan obligados a denegar el registro y a

prohibir el uso de una marca que constituya la reproduccién, imitacion o

traduccion, susceptibles de crear confusion, de otra marca utilizada para

productos idénticos o similares y que, a juicio del 6érgano competente del
respectivo Estado, resultara que es notoriamente conocida en ese Estado
como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse del

Convenio. (convenio de Paris 1883, p. 3)

Los Estados contratantes deberan igualmente rechazar el registro y
prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas,
emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de los Estados Contratantes,
siempre que éstos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina
Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas

organizaciones intergubernamentales. (convenio de Paris 1883, pag. 4)

6.8. Competencia desleal

La Ley de Marcas, considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de
una actividad mercantil o con motivo de ella que sea contrario a los usos y practicas
honestos en materia comercial, pudiendo cualquier persona interesada pedir al
tribunal competente la constatacion y declaracién del caracter ilicito de un presunto

acto de competencia desleal.
Cualquier persona interesada podra iniciar una accién contra un acto de
competencia desleal. Ademas de la persona directamente perjudicada por el acto,

podr& ejercer la accidon cualquier asociacion u organizacion representativa de algin
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sector profesional, empresarial o de los consumidores, cuando resulten afectados

los intereses de sus miembros.

Segun la Ley 380 ley de marcas y otros signos distintivos del afio 2001 en su
articulo 97, el titular de un derecho protegido en virtud de esta Ley podra entablar
accion ante la autoridad judicial competente contra cualquier persona que realice
sin su consentimiento algun acto que implique infraccion de ese derecho. También
podra actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la

preparacién de una infraccion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra
entablar la accion contra una infraccion sin que sea necesario el consentimiento de

los demas, salvo acuerdo en contrario.

La accion también podra ser entablada por una asociacion, federacion, sindicato
u otra entidad representativa de los industriales, productores o comerciantes

interesados, siempre que estuviese legitimada para estos efectos.

Por Tanto; la competencia desleal, también conocida como competencia
ilicita, es una de las cuestiones mas complejas dentro del ambito del derecho
mercantil y es que, debido a que puede producirse de infinidad de maneras
diferentes, algunas de ellas realmente difusas, cuesta dilucidar su comisién o no en

multitud de ocasiones.

La competencia desleal o ilicita es todo aquel comportamiento que pueda
encuadrarse, usando elementos objetivos de analisis, como contrario a las
exigencias de buena fe dentro del plano del comercio con el propdésito de
incitar la compra de un producto en un enclave determinando afectando
negativamente y mermando la libre decision y eleccion del comprador.
(Mufioz, 2021, p. 1)
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Nunca debe confundirse con la libre competencia, que es una de las bases
sobre las que se sustenta el trafico mercantil. Ademés, para que se considere
como tal, es necesario que se cumplan dos requisitos: que la accion tenga
lugar “dentro del mercado” y que, por tanto, tenga trascendencia externa, y
que posea “fines concurrenciales”, es decir, que pretenda asegurar o

promover la difusiéon de sus prestaciones o de las de otro. (Mufioz, 2021, p).

La ley de Promocion de la Competencia, Ley 601, en el articulo 23, establece
gue... “Se considera competencia desleal todo acto o conducta realizada por
agentes econdmicos en el ejercicio de una actividad mercantil que sea

contrario a los usos y practicas honestas en materia comercial”.

Por lo tanto, estdn sujetos a las disposiciones de esta Ley cualquier acto,
conducta, transaccion o convenio realizado por los agentes econémicos en todos
los sectores de la economia nacional, incluyendo los efectuados fuera del pais, en
la medida en que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en el

mercado nacional.

A través del Instituto Nacional de Promocién de la Competencia, llamese
(Procompetencia), se regula las disposiciones, actos y conductor de libre comercio

entre agentes econémicos.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define la competencia desleal
en el (articulo 104), de la siguiente manera: “Se considera desleal todo acto
realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea

contrario a los usos y practicas honestos en materia comercial”.
Entonces, debemos entender, como competencia desleal a todo acto, que

estd en contra a las practicas formales dentro del &mbito comercial tanto en el

mercado nacional, como en el internacional. Para que la competencia desleal quede
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constituida no es necesario que la persona sea comerciante o profesional o que

exista una relacion de sujeto activo y el sujeto del acto.

Es importante ratificar que la Ley de Promocion de la Competencia, Ley 601,
no le resto importancia a la Ley de Marcas, en ultimo parrafo del articulo 52, expresa,
que “guedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquia se
opongan a la presente Ley, por su especialidad en el &mbito de la competencia,
prevalecera sobre cualquier otra que con caracter general o especial regule el
mismo material” Es decir que lo que no esté debidamente regulado, la Ley de
Promocion a la competencia, se auxiliara de las disposiciones correspondientes a

la legislacion comun.

6.9. Consecuencia juridica

La consecuencia juridica es el resultado de la norma; el hecho que la norma
contemple. Ahora en el concepto de consecuencias de derecho, se puede
establecer una cierta relacion con la Tercera ley de Newton o principio de accién y
reaccion, en la que explica Newton que toda accion conlleva a una reaccion, luego
entonces si un sujeto “a” agrede al sujeto “b” la reaccion que tendra el segundo

sujeto, sera de agredir de la misma manera.

Al momento de averiguar las causas por las que un sujeto actué voluntariamente,
y cometi6 un acto antijuridico puede ayudar a calcular la medida de su
responsabilidad civil, llegando al resultado si lo hizo con dolo o simplemente fue por
torpeza, si nos vamos al ambito penal las penas seran menores para quien actuo

con culpa respecto a quien actud con dolo.
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VIl. Marco Juridico

En el Articulo 99 de la (Constitucion Politica de Nicaragua, 2014), que establece
lo siguiente: El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del pais, y
como gestor del bien comun debera garantizar los intereses y las necesidades
particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nacion. Es responsabilidad del
Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestion
econOmica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y

mixta, para garantizar la democracia econémica y social.

7.1. Alcance de proteccion de los derechos adquiridos sobre una marca

El articulo 12 Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
Decreto No. 83-2001, Aprobado el 4 de septiembre del 2001, publicado en La
Gaceta Diario Oficial No. 183 del 27 de septiembre del 2001, establece que la
propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sélo se adquiere con
relacion a los productos, mercancias o servicios para los que se hubiere solicitado
y que estén comprendidos en una misma clase, sin perjuicio de lo establecido en el
Arto. 8 de la Ley.

El titular de una marca debidamente registrada tiene los derechos exclusivos para
impedir que terceras personas la utilicen sin su autorizacion y podra hacer valer sus

derechos ante las autoridades e instancias correspondientes.

La ley de reforma y adiciones a la ley No. 380, ley de marcas y otros signos
distintivos ley No. 1024, aprobada el 24 de marzo de 2020 publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 65 del 3 de abril de 2020, establece el procedimiento para registrar

una marca de la siguiente manera:

"Arto. 9. Solicitud de registro. Los requisitos de la solicitud de registro son:

1) Presentacion del formulario de solicitud, que contendra lo siguiente:
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a) Nombre, direccion, domicilio y nacionalidad del solicitante. Cuando fuese persona
juridica deberd indicar ademas el lugar de constitucion;

b) Nombre y direccién del apoderado en el pais, cuando se hubiera designado. La
designacion del apoderado sera necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni
establecimiento en el pais, o fuese una persona juridica;

¢) Denominacién o reproduccion de la marca cuyo registro se solicita;

d) Una lista de los productos o servicios que protegera la marca que se desea
registrar, agrupados por clases conforme a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios, con indicacion del numero de cada clase;

e) La firma del solicitante o de su apoderado; y

f) Direccion para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o

medio electronico de comunicacion de los fijados por el Registro para tal fin.

"Arto. 11. Presentacion de la Solicitud. La Secretaria de Actuaciones del
Registro, revisara y comprobara al momento de presentacion de la solicitud, la
entrega de los documentos sefialados en el Articulo 9 de la presente Ley, caso

contrario no se recibira la solicitud.

"Arto. 14. Examen de Forma. Una vez recibida la solicitud, el Registro
verificard el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9 de la
presente Ley; de existir errores u omisiones en la solicitud o documentacion
acompafiada, el Registro requerira al solicitante que en el plazo de quince (15) dias
hébiles, a partir de su notificacion, subsane o corrija los mismos; en caso de
incumplimiento se rechazara de pleno derecho y se archivaran las diligencias. El
solicitante antes del vencimiento del plazo sefialado, podra pedir por una (1) sola
vez, una prérroga de quince (15) dias habiles, adjuntando el comprobante de pago
de la tasa correspondiente, establecida en el Articulo 95 de la presente Ley."

"Arto. 15. Publicacion del aviso de la solicitud de registro. Cumplidos los
requisitos del Articulo 9 de la presente Ley, el Registro emitird un aviso de la solicitud

de registro, el cual debera publicarse en La Gaceta, Diario Oficial por una sola vez
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a costa del interesado, para lo cual debera gestionar dicha publicacién dentro de los

siguientes quince (15) dias habiles, contados a partir de su entrega.

7.2. Sobre Ley de Promocion de la Competencia, Ley 601

La Ley de Promocion de la Competencia, Ley 601 fue aprobada el 28 de
septiembre del afio 2006, siendo publicada en La Gaceta, Diario Oficial el dia 24 de
octubre del afio 2006 y su reglamento, Decreto No. 79-2006 fue aprobado el dia 21
de diciembre del 2006 y publicada en La Gaceta No. 10 del 15 de enero del 2007.

El objetivo principal de esta Ley es promover Yy titular la competencia entre los
diferentes agentes econOmicos y para garantizar la eficiencia del mercado,
primordialmente el bienestar de los consumidores mediante una honesta y leal
competencia, asi como evitar que terceras personas de forma deshonesta e
inescrupulosa cometan actos de competencia desleal que perjudiquen a otros entes

econdémicos copiando e imitando productos y secretos empresariales.

Estando sujetos a las disposiciones de dicha Ley cualquier acto, conducta,
transaccion o convenio realizado por los agentes econdémicos en todos los sectores
de la economia nacional, incluyendo los efectuados fuera del pais, en la medida en

gue produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en el mercado nacional.

7.3. Actos considerados como competencia desleal

El articulo 23 de la Ley 601, ley de la promocion de la competencia, establece
cuales son los actos considerados como competencia desleal, prohibiéndolos para
evitar que causen dafio econdmico entre agentes econdémicos competidores,
enumerandolos y definiéndolos de la siguiente manera: Se prohiben los actos o
conductas de competencia desleal entre los agentes econdmicos, que causen un

dafo efectivo o amenaza de dafio comprobado, siendo entre otras, las siguientes:
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a) Actos de Engafio: Utilizar o difundir indicaciones incorrectas o falsas, omitir las
verdaderas, realizar publicidad engafosa, que tengan como resultado crear
confusion, error o riesgo de asociacion con respecto a otros productos y/o servicios.
b) Actos de Denigracion: Realizar o difundir afirmaciones sobre productos o
servicios, la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones
comerciales de un agente econémico, que menoscaben directa o indirectamente su
prestigio en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas, pertinentes y

comprobables.

c) Actos de Comparacion: Comparar publicamente actividades, prestaciones,
productos, servicios o establecimientos propios o ajenos, con los de un tercero,
cuando la comparacién se refiera a extremos que no sean objetivamente
comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o

inexactas.

d) Actos de Maquinacion Dafosa: Sustraccion de secretos, extorsion de

empleados de agentes econdmicos competidores, actuales o potenciales.

e) Actos de Confusion: Crear confusién con la actividad, los productos, los
nombres, las prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad
intelectual de terceros, asi como toda conducta destinada a desorganizar y crear
confusion internamente en la empresa, las prestaciones comerciales o el

establecimiento ajeno.

f) Actos de Fraude: La imitacion que implica aprovechamiento fraudulento de la

posicion, esfuerzo y prestigio de otro competidor.
g) Actos de Induccidn: Lainduccion a trabajadores, proveedores, clientes y demas

obligados, a infringir los deberes contractuales que han contraido con los

competidores. Asi como la apropiacion, divulgacién o explotacién de un secreto
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industrial o empresarial o vaya acompafada de circunstancias tales como el

engafo, la intencion de eliminar a un competidor del mercado u otras analogas; y

h) Actos de Imitacion: La imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido
por la Ley. La imitacion de prestaciones de un tercero se reputara desleal cuando
resulte idonea para generar la asociacion por parte de los consumidores respecto a
la prestacion o produzca un aprovechamiento indebido de la reputacion o el

esfuerzo ajeno.

Los criterios para investigar estas conductas seran determinadas en el Reglamento

de la presente Ley.

Cuando exista competencia desleal la persona interesada podra tomar
accion ante el juez para hacer cesar o parar el acto ilicito y poder obtener

indemnizacién por dafios y perjuicio.

Se podra aplicar otras acciones por acto de competencia desleal que las
encontramos en las medidas de accion por infraccion si llegara a corresponder, en
el caso que la competencia desleal prescribiera se tomara dos afios a partir del
momento en el que el afectado tuvo conocimiento o cinco desde el momento en que

el acto se cometio por Ultima vez aplicAndose el que venza primero.

Partiendo de esta analogia explicativa y viendo la diferencia explicaremos en
materia industrial y mercantil como se desarrollan las actividades de competencia

desleal en dichas actividades antes mencionadas.

7.4. Las actividades industriales

Cuando hablamos de actividad industrial nos referimos al hecho de modificar

elementos primarios para obtener un producto final, en el disefio industrial iria
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incorporado como modificaciones estéticas visibles sin que altere su funcionalidad

por el cual se produjo.

7.5. Las actividades comerciales

A diferencia de la actividad industrial, esta actividad se limita solo a la
actividad de intermediacion en el trafico de mercaderia (Ilamese bienes y servicios),
el papel importante que juega aqui el disefio industrial seria cumplir con la
apariencia agradable y belleza Unica que sea atractivo al publico consumidor.

Como el disefio industrial esta casi en todos los productos de uso y consumo,
la actividad de competencia desleal se producird cuando se violente el derecho que
tiene el titular de un disefio con respecto a fabricar, vender o importar un producto

gue incorpore su disefio dentro de las actividades industriales y econdmicas.

7.6. Procedimiento en Procompetencia

El procedimiento a seguir en Pro -competencia, una vez que se conoce de
una denuncia contra agentes econdmicos infractores estan contenidos en el

Capitulo VIl a partir de los articulos 29 y siguientes de la Ley, a saber:

Procompetencia en sus actuaciones procesales estara apegada, entre
otros, a los principios de: Confidencialidad, Impulso Procesal, Lealtad Procesal,

Debido Proceso, Buena Fe.

La informacion recibida por Procompetencia, que conforme el reglamento de
la presente Ley, sea tenida como informacion confidencial, no podré ser compartida,
divulgada, publicada o ser utilizada de cualquier otra manera que viole el principio
de confidencialidad.
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Procompetencia, tomara todas las medidas que sean necesarias para garantizar la

confidencialidad de la informacion, bajo su custodia.

Del Inicio de las Investigaciones. Procompetencia, actuara a peticion de
parte, o de oficio de conformidad con el presente procedimiento y lo que se
establezca en el respectivo reglamento; para la investigacion de conductas de
competencia desleal se actuard a peticidon de parte.

La denuncia sera interpuesta por agentes econdmicos que tengan interés
legitimo o por cualquier forma de organizacion, tenga o no fines de lucro, legalmente

constituida.

En todos los procedimientos de aplicacion de la presente Ley, la carga de la
prueba sobre una violacién a los preceptos de la misma, recaera sobre la parte

actora o la autoridad que la alegue.

Requisitos de la Denuncia. La denuncia debera ser presentada por escrito
ante Procompetencia, observando los siguientes requisitos:

a. Sefialar al agente econémico presuntamente responsable;

b. Direccién de la sede principal del agente econémico o0 negocio;

c. Describir en qué consiste la practica o violacion de la Ley;

d. El dafio o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro,
incluyendo en su escrito de denuncia;

e. Los elementos que configuren el tipo de practica anticompetitiva y los
argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un
dafio o perjuicio econdémico sustancial;

f. La denuncia debera estar debidamente firmada por el denunciante o quien
legalmente lo represente, acompafiando el documento publico respectivo;

g. Acompafara al original dos copias;
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Admisibilidad de la Denuncia. Para que una denuncia sea admisible, debera
cumplir con los requisitos estipulados en el articulo anterior; Procompetencia, la
declarar4 admisible, o en su caso mandara a que el denunciante subsane las
omisiones, conforme los plazos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
Si el denunciante no cumple con los plazos establecidos o no subsane las

omisiones, se declarara inadmisible y se archivaran las diligencias.

Del Inicio del Proceso. La Instruccion del Proceso se ordenara mediante auto

motivado, en la que se indique como minimo lo siguiente:

a) Exposicion sucinta de los hechos que justifiquen la investigacion, la clase de

infraccidn que se averigua y la sancion a que pudiere dar lugar;

b) Notificacion al presunto infractor de las actuaciones de oficio de
PROCOMPETENCIA o de la denuncia interpuesta en su contra; la
notificacion debera observar las formalidades que establece el Cédigo de
Procedimiento Civil. En el acto de la notificacion de la investigacion de oficio
se le entregaré al presunto infractor copia del acta que al efecto se levante y

en el caso de denuncia, se le entregara copia de la misma.

De la Sustanciacion del Proceso. El presunto infractor tendra un plazo de treinta
dias habiles contados a partir de la notificacion para contrarrestar las pruebas
presentadas por el denunciante, asi mismo podra aportar sus alegaciones,
documentos e informaciones que convenientes y tendra el derecho de proponer los

medios probatorios que estime a bien para desvirtuar las pruebas en su contra.
Concluido el periodo alegatorio, se abrira a pruebas el procedimiento por el plazo

de noventa dias habiles. La prueba se evaluara conforme la graduacién establecida

en el Cédigo de Procedimiento Civil.
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Finalizado el periodo de pruebas, se podra fijar un plazo no mayor de diez dias

hébiles para que él o los agentes econdmicos formulen los alegatos de conclusion.

Transcurrido el término de pruebas y de alegatos de conclusion y el analisis de
las pruebas, se encontrara integrado el expediente del caso, los funcionarios
delegados dentro del plazo de diez dias habiles remitiran el expediente con un
andlisis y propuesta de resolucion al presidente de Procompetencia, quien debera
emitir su resolucidon motivada en un plazo no mayor de noventa dias habiles

computado desde el dia siguiente de la remision del expediente.

A criterio del presidente de Procompetencia, el plazo para emitir la Resolucion
motivada podra ser prorrogado por un plazo igual y por una sola vez, cuando las

circunstancias lo ameriten.

De las Resoluciones. Las Resoluciones podran contener:

a) La declaracién de la existencia de conductas anticompetitivas, de practicas de
competencia desleal o la inexistencia de las mismas;

b) La declaracion de la existencia de abuso de uno o varios agentes econémicos en
virtud de una posicién de dominio o declarar la inexistencia de las mismas;

c) La autorizacion o rechazo de fusiones o acuerdos exceptuados;

d) La cesacion de practicas prohibidas en un plazo determinado;

e) Ordenar la desconcentracion total o parcial de agentes econémicos;

f) La imposicion de multas y sanciones por violacion a la presente Ley.

La Resolucion Administrativa firme declarando la ilegalidad de la practica o
acuerdo anticompetitivo, la conducta de competencia desleal, o la decision sobre la
autorizacién o no de concentraciones, hara plena prueba en todas las acciones que

los afectados interpongan ante los Tribunales Ordinarios.

Los derechos y obligaciones originados por practicas, conductas y acuerdos
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entre agentes econdomicos, declarados como violatorios a la presente Ley por
resolucion firme, serdn nulos, por tanto, no producird efectos juridicos entre los

MisMmos ni con terceros.

Garantia de Cumplimiento de las Resoluciones. Los agentes economicos
que no cumplan con lo establecido en la resolucion firme, no podran contratar con

el Estado.

Procompetencia, podra solicitar el auxilio de las autoridades policiales para
ejecutar el cierre temporal de las actividades a nivel nacional, de los agentes
econémicos que no cumplan con las resoluciones.

Prescripciones. Las acciones conferidas por esta Ley prescriben en cinco

afos.

El derecho de los agentes econdmicos de resarcirse de los presuntos dafios
y/o perjuicios en la via judicial, por las infracciones a las disposiciones de esta Ley,

prescriben al término de un (1) afo.

La prescripcion comenzara a computarse desde la fecha en que la resolucion

de Procompetencia, haya quedado firme.

Del Recurso de Revision. En contra de las resoluciones que dicte el
presidente de Procompetencia, cabe el recurso de Revision, el cual sera interpuesto
por escrito ante la misma Autoridad en un plazo no mayor de cinco dias habiles
contado a partir del dia siguiente al de la notificacidn. Si transcurrido dicho plazo no
se interpusiere el recurso, la resolucion quedara firme. Presentado en tiempo y
forma el recurso, el presidente de PROCOMPETENCIA tendra un plazo maximo de
diez dias habiles para resolver contados a partir del dia siguiente de la admision del
mismo. En caso de vencerse el plazo para resolver sin que se haya emitido

resolucién alguna, el recurso se tendra como resuelto favorablemente al recurrente.
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Todo sin detrimento de las responsabilidades civiles y penales en que pueda incurrir

el funcionario con motivo de su actuacion.

Del Recurso de Apelacion. La resolucion del presidente de Procompetencia,
resolviendo el recurso de revision sera apelable ante el Consejo Directivo en un
término de cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente a la notificacion. El
escrito de apelacion, debera expresarse el nombre y domicilio del recurrente y los
agravios que causa la resolucién recurrida. En caso de vencerse el plazo para
resolver sin que se haya emitido resolucion alguna, el recurso se tendrd como
resuelto favorablemente al recurrente. Todo sin detrimento de las responsabilidades

civiles y penales en que pueda incurrir el funcionario con motivo de su actuacion.

El Consejo Directivo tendra un plazo maximo de treinta dias habiles para resolver
contados a partir del dia siguiente de la admisién del mismo. La resolucion
decidiendo el recurso de apelacién agota la via administrativa.

De los Reclamos por Dafios y Perjuicios. Los reclamos por dafios y perjuicios

seran dirimidos por la Ley de la materia.

De las Medidas Cautelares. EI Consejo Directivo podra imponer a peticion de
parte, la cesacion del acto o conducta que presuntamente esta causando el dafio a

la competencia o agentes econdmicos determinados.

Para que procedan las medidas cautelares propuestas, Procompetencia,
mandara oir a los interesados durante un plazo de seis (6) dias habiles, para
resolver dentro de igual plazo; el auto admitiendo o denegando la medida cautelar

solicitada no admitira recurso alguno.

Criterios para Aplicar Medidas Cautelares. Para imponer las medidas cautelares
solicitadas por la parte interesada, Procompetencia, observara los siguientes

criterios:
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a) Que éstas procedan conforme a Derecho y;

b) Que no exista posibilidad de causar dafos irreparables a los interesados;

Rendicion de Fianza. Cuando proceda conforme los articulos anteriores la
admisibilidad de la medida cautelar, la parte solicitante debera rendir fianza de
cualquier clase, declarada suficiente por el presidente del Consejo Directivo, para
responder por dafios y perjuicios que se pudieran causar a raiz de dicha cesacion.

En cualguier momento, durante una investigacibn en proceso,
Procompetencia, podra ordenar de oficio la suspension, modificacion y revocacion

de la medida cautelar.

Incumplimiento de las Medidas Cautelares. En caso de incumplimiento de las
medidas cautelares impuestas a un agente econdmico, Procompetencia, podra
imponer adicionalmente, multa de conformidad con lo establecido en el Articulo 46,

literal ) de esta Ley.

7.7. De Las Sanciones

De las Sanciones. Sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan, las
infracciones a los preceptos de la presente Ley y demas disposiciones derivadas de
ella, seran sancionadas de forma individual o combinada cuando corresponda, de

la siguiente manera:

a) Por incurrir en las practicas contempladas en la prohibicidon general y entre
agentes econdmicos competidores, de cien salarios minimos hasta un maximo de
diez mil quinientos salarios minimos. en el caso infracciones que a juicio de
Procompetencia, revistan de gravedad particular, podra imponer como sancion una
multa equivalente de un minimo de uno (1%) hasta un maximo de diez por ciento
(10%) de las ventas netas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio

fiscal anterior.
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b) Por incurrir en las practicas entre agentes econdmicos no competidores y
conductas de competencia desleal, de veinticinco salarios minimos hasta un
maximo de ocho mil salarios minimos. En el caso infracciones que, a juicio de
Procompetencia, revistan de gravedad particular, podra imponer como sancion una
multa equivalente de un minimo de uno (1%) por ciento hasta un maximo de seis

(6%) por ciento de las ventas netas anuales del agente econémico.

c) Por no haber notificado las concentraciones sujetas a dicha obligaciéon; de un

minimo cien salarios minimos de hasta un maximo de seiscientos salarios minimos.

d) Procompetencia, podra imponer sanciones por cada dia de atraso, a los agentes
econdémicos que deliberadamente o por negligencia no suministren la informacién y
colaboracion requerida o que haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta.
La sancion correspondiente sera de quince salarios minimos, por cada dia de

atraso.

e) Las personas naturales que participen directamente, como complices o
encubridores en las practicas antes enumeradas, ya sea en su caracter personal o
como funcionario o representante de un agente econdmico; o actuando en
representacion de persona juridica, se le aplicarda multa un minimo de quince
salarios minimos y un maximo de cien salarios minimos. En caso de reincidencia de
practicas anticompetitivas o conductas prohibidas, los agentes econdmicos
declarados responsables, seran sancionados con multa equivalente al doble de la

sancion impuesta por Procompetencia.

f) Procompetencia, podra imponer una sancion hasta por el monto que hubiera
correspondido de haberse comprobado la infraccidn, a aquellos denunciantes cuyas
peticiones hubiesen sido declaradas improcedentes y se hubiese comprobado que
la intencién de las mismas hubiese sido limitar la competencia, el acceso de

competidores al mercado o promover la salida del competidor. En caso de
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incumplimiento de los agentes econdmicos de las resoluciones firmes dictadas por
Procompetencia, esta podréa decretar el cierre temporal de las actividades a nivel
nacional, de dichos agentes econdmicos, hasta que las cumplan con las

resoluciones firmes u ofrezcan garantias de cumplimiento.
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VIIl.  Preguntas directrices

e ¢Cual el alcance de la proteccion de los derechos adquiridos sobre una
marca una vez registrados?

e ¢ Enqué consiste el derecho de exclusividad conferido al titular de una marca,
asi como su derecho de impedir que terceros utilicen signos idénticos o
similares?

e ¢ Cuales son las disposiciones legales vigentes que regulan la proteccion de
marcas en Nicaragua?

e ¢ Cuales son los actos de competencia desleal; ¢ sus causas, efectos?
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IX. Disefio metodolégico

La presente investigacion se realizd bajo el enfoque filoséfico cualitativo,
entendido como un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto
se debe a que en la recoleccion de datos se establece una estrecha relacion entre
los participantes de la investigacion sustrayendo sus experiencias e ideologias en
detrimento del empleo de un instrumento de medicion predeterminado (Sampieri,
2006). En el trabajo de campo contextualizamos la investigacion en funcién de
recolectar datos en relacion a la formulacion de preguntas semi estructuradas para

su proceso de interpretacion.

El estudio del fendbmeno segun su enfoque estd dado por el objetivo general
como predictivo, segun (Cordoba, 2017) La investigacién predictiva tiene como
propésito prever o anticipar situaciones futuras, requiere de la exploracion, la
descripcion, la comparacion, el andlisis y la explicacion, siendo que la presente
investigacion cumple con los propositos de identificar y analizar el uso adecuado del
Derecho Marcario, al igual que caracterizar los casos en que se presenta la
competencia desleal, permitiendo adquirir una mayor conocimiento sobre los
procesos y consecuencias juridicas al momento de infringir la ley en materia
marcaria, es de mencionar que la investigacién brinda informacion relevante que

esté orientada a la busqueda de soluciones del fenémeno estudiado.

La recoleccion de la informacion fue procesada y analizada, utilizando
fuentes primarias y secundarias; siendo las fuentes primarias libros, doctrinas,
leyes, expediente para estudio de caso, sitios web, etc., como fuentes secundarias
se tomara en cuenta entrevistas de investigacion semi estructurada, permitiendo
conocer a profundidad cuales son los principales sobre el proceso de inscripcion y
consecuencias juridicas en caso de infringir la ley en el campo del Derecho

Marcario.
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9.1. Areade Aplicacion

El presente estudio segun su desarrollo, consistira en la aplicaciéon de manera
pura del método inductivo, para (Herndndez Sampieri, 2018) “el método inductivo
se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace
de juicios” (p.107). En nuestra investigacion se utilizé al momento de procesar la
informacion obtenida a través de elementos hemerograficos y de entrevista a
expertos, para luego analizar e interpretar los insumos en relacion al tema de

investigacion.

9.2. Poblacién

Para (Herndndez Sampieri, 2018), "una poblacion es el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del
fendmeno a estudiar, donde las entidades de la poblacién poseen una caracteristica
comun la cual se estudia y da origen a los datos de la investigacion. Para nuestra
investigacion la poblacion se seleccioné cumpliendo las siguientes caracteristicas:

1- Personas altamente capacitadas en las entidad o institucion objeto de

investigacion.

2- Posee mas de 3 afos laborando en el cargo objeto de investigacion

3- Tenga conocimiento sobre la teméatica y problemética a investigar
Pueda suministrar datos e informacion relevante para elaborar diagnostico y

solucionar problemas planteados.

9.3. Muestra de Expertos

Para (Hernandez Sampieri, 2018), la muestra “es el conjunto de operaciones que
se realizan para estudiar la distribucion de determinados caracteres en la totalidad
de una poblacion universo o colectivo partiendo de la observacion de una fraccion
de la poblacion considerada” (p 115). La muestra puede ser probabilisticas o no

probabilisticas.
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En la presente investigacion se tomara la muestra no probabilistica, siendo una
técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio
subjetivo en lugar de hacer la seleccion al azar, existen varias clases de muestras
no probabilisticas, para (Hernandez Sampieri, 2014) Hernandez, se encuentran
clasificadas de la manera siguiente: Muestras de sujetos voluntarios, Muestras de
expertos, Sujetos tipos o Stakeholders y Muestras por cuota; por lo tanto la muestra
en la investigacion estard comprendida de cuatro expertos, uno del ( RPI ) Registro
de la propiedad intelectual y dos de (Pro competencia), Instituto nacional de la
promocién de la competencia, asi como de un abogado y notario publico experto en

derecho corporativo y Derecho Marcario.

9.4. Técnicas de recoleccién de datos

Para la recoleccion de datos se realizaron entrevistas semi estructuradas a expertos
en la materia, en el Registro de la Propiedad intelectual se entrevistdé al Lic.
Humberto Javier Collado encargado de proyectos y al Lic. Ronald Aubert secretario
de actuaciones y en el Instituto de promocién de la competencia, (Pro
Competencia); se realizd entrevista Dr. Roberto Avendafio abogado de la
competencia y a la Lic. Maria Belén Zelaya encargada de fusiones vy
concentraciones. Segun (Hernandez Sampieri, 2014, p.58), la recoleccién de datos
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o mas variables a medir.
Ademas, se utilizé el escalamiento tipo Likert, el cual sirve para medir actitudes de

personas.

Se define como una reunidn para conversar e intercambiar informacion entre una
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). (Savin-
Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). En la investigacion aplicamos la
Entrevista Semiestructurada segun (Hernandez S., 2006, p. 403) Las entrevistas
semiestructuradas se basan en una guia de asuntos o preguntas y el entrevistador
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u

obtener mayor informacion.

51



La protecciiic del Derecho Marcaris dontro do ta togictheiiin niaragdense, oo énfasic en t Loy de Competencia y sus reformas y lo Loy

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus mfoﬁm&.

9.5. Anaélisis de lainformacién

El andlisis de la informacién se realizé mediante la técnica de investigacion
denominada analisis de contenido, debido a que como técnica es adecuada para
intentar descubrir el significado simbdlico de los mensajes, proporcionando
conocimientos, representaciones de los hechos y una guia préactica para la accion
(Krippendorff, 1990). Ademas "es una técnica de investigacion destinada a formular,
a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que puedan aplicarse a
su contexto" (Krippendorff, 1990:28)

9.6. Procedimiento de investigacion

Especifica los pasos para la obtencion de la informacion en el desarrollo del tema
objeto de estudio, es decir, en este punto se explicaran las diferentes fases
secuenciales que se han venido utilizando para desarrollar la investigacion, desde
la busqueda de los elementos tedricos, la definicién del contexto de estudio, hasta
la construccién del corpus de reflexiones tedricas que sustentaran la investigacion.

Este procedimiento se realizara en Fases como:

e Fase 1. Lectura Comprensiva: Consisti6 en un proceso de revision vy
bdsqueda de informacion sobre tépicos, teorias, hechos caracteristicos

relacionados con el tema a investigar.

e Fase 2. Lectura Intertextual-Comparativa: Después de seleccionar y revisar
el material seleccionado, se organiza el conocimiento en lo que respecta a
los postulados y teorias de autores que han abordado la tematica propuesta.
Todo ello bajo la modalidad de un proceso de andlisis y sintesis.
Posteriormente, se procedera a comparar los supuestos teoricos y los
postulados fundamentales de cada autor, en relacién a los otros, a la luz de

los objetivos del estudio planteado.
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Fase 3. Relectura Critico-Interpretativa: Con base en las derivaciones de las
fases previas, la investigacion construyé arquitecténicamente su discurso
desde una perspectiva critico-interpretativa, con la intencionalidad de
generar finalmente un aporte teérico y praxeoldgico, en el contexto de

estudio.
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X. Andlisis de Discusion y Resultado

10.1. Capitulo I: Tutela juridica de la proteccion del derecho marcario y

las instituciones competentes que lo regulan

A través de las entrevistas realizadas a los informantes claves, que
seleccionamos en las instituciones competentes, tanto del (RPI), al Lic. Humberto
Javier Collado y el Lic. Ronald Aubert, asi como al Dr. Roberto Avendafio y la Lic.
Maria Belén Zelaya, funcionarios de Pro- competencia llegamos a la conclusion
que en Nicaragua existe una efectiva tutela juridica en cuanto a la proteccion del
Derecho Marcario, a fin de garantizar entre los agentes econémicos una libre y sana
competitividad en el mercado en cuanto a las marcas y lograr también que los

consumidores estén satisfechos a la hora de adquirir sus productos.

Cabe sefalar que, mediante la revision de leyes y documentos, asi como el
resultado de las entrevistas realizadas a los expertos en la materia, ya antes
mencionados, se observé que existe un gran problema juridico para los duefios de
marcas si estos no hacen el debido registro en el (RPI) ya que en la ley 601 ley de
la promocion de la competencia no existe un articulo donde se le brinde proteccion
al duefio de una marca si esta no se encuentra registrada en el registro de propiedad
intelectual (RPI). Aunque en la practica si se recepcionan las denuncias hechas por
los duefios de una marca, aunque no esteé registrada siempre que estos demuestren
ser los verdaderos duefios, presentando las pruebas pertinentes, como documentos
de inscripcién tanto en la DGI y Alcaldia y también testigos del tiempo que tiene de

estar operando bajo esa marca.

Asi mismo se encontr6 en el reglamento de la Ley 380 ley de marcas y otros
signos distintivos, decreto niumero 83-2001, que en el periodo de oposicion el duefio
de una marca al darse cuenta que otra persona esta solicitando registrar una marca
con el mismo nombre de la suya, puede oponerse a dicho tramite con las pruebas
pertinentes de que la marca le pertenece y solicitar inmediatamente el debido
registro.
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También se observo y analizé que existen varias limitantes para la poblacion,
razones por las cuales en su mayoria los creadores y emprendedores no registran
sus marcas y la principal razén es el desconocimiento de la importancia y valor que
tiene el registrar sus marcas, desconocen la proteccion que les brinda la ley al ser
legalmente titulares de sus marcas, asi como las pérdidas econdmicas que tendrian

al ser objeto de competencia desleal.

Otro impedimento es la distancia ya que solo existe un unico registro de la
propiedad intelectual cuya oficina se encuentra en la capital y esto dificulta el acceso
a las personas de los departamentos. Otros alegan que no registran sus marcas por
las tarifas que son muy altas, ademas del costo al pagar abogados para hacer

dichos tramites.

También existe un factor que afecta mucho y es la poca cultura marcaria que
existe en la poblacion, asi como el poco acceso a la informacién en lo respecta a la
propiedad intelectual y especialmente al derecho marcario en cuanto a los procesos
administrativos de solicitud de registros hasta interposicion de denuncia por actos

de competencia desleal.

Cabe destacar que tanto las autoridades del (RPI) como (Pro competencia),
han estado trabajando de la mano con el (MEFCCA) a pesar de los “pocos medios
y recursos para brindar capacitaciones a algunos sectores y en varios
departamentos a fin de que el sector de medianos y pequefios productores y
comerciantes conozcan la importancia que tiene el registrar sus marcas como lo
establece la ley y que los mayores beneficiados son ellos como titulares protegidos

por la ley.

Hay que reconocer el esfuerzo y empefio de parte del gobierno de
Reconciliacion y unidad nacional quien a través del MIFIC, MEFCCA vy la
COMISION NACIONAL DE ECONOMIA CREATIVA, Asi como todos los ministerios

e institutos aglutinados en esta ultima, promueve el emprendimiento a nivel nacional
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y especialmente en los sectores mas vulnerables, y también brinda capacitaciones
no solo para promover el emprendimiento sino también acerca del proceso de
formalizacién y legalizacion de sus negocios a través del registro correspondiente

de sus marcas. Tal como se explica en la guia del emprendedor en la pagina 36.

Aunque no estad de mas decir que hace falta un plan de medios tanto en el
Registro de la Propiedad Intelectual, como en Pro competencia en donde se pueda
tener la facilidad de promocionar tanto las funciones de dichas instituciones, como
los procesos administrativos contemplados en la ley, asi como todo lo que tiene que

ver con el derecho marcario. Proyecto que ya esta dentro de los planes del RPI.

De igual manera seria muy util un proyecto de digitalizacion de la informacion
en cuanto a la misién, vision, funciones y procesos administrativos de ambas
instituciones, asi como el formulario en linea con todos los pasos para registrar una
marca, una vez efectuado el pago de los aranceles estipulados en el articulo 95 de
la ley 1024, proyecto que también esta en agenda, segun indicaron las autoridades

de dichas instituciones, al ser consultadas sobre este aspecto.

La legislacion nicaragliense cuenta con una serie de leyes destinadas a
proteger y regular el Derecho marcario, entre ellas estan la ley 380, ley de marcas
y otros signos distintivos, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones que
regulan la proteccion de las marcas y conferir a sus titulares el derecho de
exclusividad y de impedir que terceros usen signos idénticos a los suyos, asi como
su reforma la Ley 1024 y la Ley 601 cuyo objetivo es proteger y tutelar la libre
competencia entre agentes econdmicos asi como sancionar los tipos de acto de

competencia desleal.
A través del Registro de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a lo establecido

en la ley 380, ley de marcas y otros signos distintivos y sus reformas

correspondientes, asi como sus reglamentos, se establece el proceso de inscripcién
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de una marca para garantizar un mejor acceso a la justicia y proteccién de los

derechos del titular.

Es importante sefialar que antes de entrar en vigencia la Ley de Promocién
a la Competencia, Ley 601, el tema de la Competencia Desleal estaba regulado por
las disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380, en el
capitulo XXII, de los articulos 104 al 107 como punto principal y esencial de esta
regulacion todo lo relativo y concerniente a las marcas aun cuando la normativa se
trata de regular de forma amplia haciéndolo extensivo a todos aquellos actos, usos
y practicas deshonestas en materia comercial y en el articulo 104 define
competencia desleal de la siguiente manera: “Se considera desleal todo acto
realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea

contrario a los usos y practicas honestos en materia comercial’.

La Ley de Marcas, disponia que las autoridades judiciales fueran las
competentes de conocer de estos actos, antes quienes podian acudir el titular de
un derecho protegido en virtud de esta ley para entablar cualquier accién contra
cualquier persona que realice sin consentimiento, del titular, algtin acto que implique
infraccién de ese derecho (Articulo 97 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).
También podra actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten
evidentemente la preparacion de una infraccion. Las autoridades judiciales
competentes podian, entre otras cosas, ordenar la cesacion de los actos que

constituyen la infraccion, y la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Entrando en vigencia de la Ley de Promocion de la Competencia, Ley 601,
se hicieron cambios integrales relacionados con el tema de la Competencia Desleal,
pero con los mismos fines y objetivos trazados en la Ley de Marcas cuyas

disposiciones pasaron a ser unas normas complementarias a de la Ley 601.

Podemos citar como principales objetivos la promocién y tutela de la libre

competencia entre los diferentes agentes economicos, y con ello, garantizar la
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eficiencia del mercado y principalmente el bienestar de los consumidores, mediante
el fomento de la cultura de la competencia, la prevencion, la prohibicion y sancién
de précticas anticompetitivas, quedando sujetos a las disposiciones de esta Ley
cualquier acto, conducta, transacciéon o convenio realizado por los diferentes
agentes econdmicos en todos los sectores de la economia nacional, incluyendo los
efectuados fuera del pais, en la medida en que produzcan o puedan producir efectos

anticompetitivos en el mercado nacional.

En la nueva ley, la definicion de Competencia Desleal sufre unas variaciones,
pero manteniendo la misma esencia que la sefialada en el articulo 104 de la Ley de
Marcas, que es la de evitar la realizacion de actos desleales que ademas de afectar
a los entes econdmicos por la realizacion de actos desleales, practicas
deshonestas, afectan también a los consumidores que es el principal engafiado por
este tipo de malas actos. A este efecto, la Ley de Promocion a la Competencia, Ley
601 en el articulo 23, parrafo primero define la Competencia desleal de a siguiente
manera “Se considera competencia desleal todo acto o conducta realizada por
agentes economicos en el ejercicio de una actividad mercantil que sea contrario a

los usos y practicas honestas en materia comercial”.

Al entrar en vigencia la Ley de Promocién a la Competencia, se creo el
Instituto Nacional de Promocion de la Competencia el que, es conocido como Pro
competencia , el cual es una Instituciéon de Derecho Publico, con personalidad
juridica y patrimonio propio, de caracter técnico, con autonomia administrativa y
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y funciones que se establecen
en la Ley de Promocién a la Competencia y su Reglamento, siendo esta institucion
quien tendra a su cargo la aplicacion de la Ley de Promocion a la Competencia, Ley
601, su domicilio sera en la capital de la Republica y estard facultado para
establecer oficinas representativas de la institucién en cualquier lugar del territorio

nacional.
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De tal manera que todo este problema juridico relacionado con la competencia
desleal es canalizado y resuelto a través de Pro competencia, quien regula todas
las disposiciones, actos y conductas de libre comercio entre agentes econémicos
en coordinacion con normas de la Ley de Marcas y coordinados con el Registro

publico de la Propiedad Intelectual (RPI) cuando se haga necesario.

Asi pues, queda definido que las instituciones que regulan y protegen el
Derecho marcario en Nicaragua son dos; El Registro de la Propiedad Intelectual que
garantiza el debido proceso para la inscripcion de una marca y le brinda el derecho
de titularidad al duefio de una marca, por un periodo de diez afios renovables. Y
Pro competencia, institucion creada en base a la ley 601, ley de promocion de la
competencia, encargada de regular la sana competencia entre los agentes
econdémicos y detener y sancionar los actos de competencia desleal, a través del

proceso de denuncias interpuestas por las personas afectadas.

El Registro de la Propiedad Intelectual es el érgano administrativo del
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), encargado de desarrollar
politicas que impulsen la proteccion de la propiedad industrial e intelectual en el
territorio nacional; asi mismo se encarga de diariamente gestionar las solicitudes de

proteccion de signos distintivos.

El Instituto nacional de promocion de la competencia es el encargado de
aplicar la ley 601, su reglamento y reformas, dentro de sus principales &reas se
encuentra: Secretaria técnica, Direccién juridica, Direccién econdmica y Abogacia
de la competencia, las cuales se encargan de la tramitacion de casos,
concentraciones y demas actividades de la casa en coordinacion con el Consejo
directivo. La mision de pro competencia es promover y tutelar la libre competencia
entre los agentes econdmicos, mediante el fomento de cultura de competencia para
prevenir y sancionar las practicas y conductas anticompetitivas a fin de garantizar
la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores; comprometidos con la

excelencia, transparencia y vocacion de servicio.
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10.2. Capitulo II: Alcance de la proteccion de los derechos adquiridos

sobre una marca una vez registrada

Dentro de los proceso administrativos para adquirir la titularidad de una Marca,
un emprendedor o duefio de una marca, tiene que hacer una solicitud al Registro
de la Propiedad Intelectual (RPI), que es una dependencia del Ministerio de
fomento, Industria y comercio (MIFIC) y si tiene la intencion de proteger mas aun
su marca a fin de acreditar el derecho de prioridad debera presentarse, junto con la
solicitud de registro o dentro de los tres meses siguientes a su presentacion, una
copia de la solicitud prioritaria, certificada por la autoridad que la hubiera recibido,
incluyendo la reproduccion de la marca y la lista de los productos y servicios
correspondientes, y una constancia de la fecha de presentacion de la solicitud

prioritaria expedida por esa autoridad.

Para poder entender los alcances y beneficios que adquiere el titular de una
marca desde el momento de su inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual
debemos leer el articulo 12 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, Decreto No. 83-2001, aprobado el 4 de septiembre del 2001, publicado
en La Gaceta Diario Oficial No. 183 del 27 de septiembre del 2001, que dispone que
la propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo se adquiere con relacion
a los productos, mercancias o servicios para los que se hubiere solicitado y que
estén comprendidos en una misma clase, sin perjuicio de lo establecido en el Arto.

8 de la Ley del de Marcas.

Este articulo confiere al titular de una marca derechos exclusivos para impedir
que terceras personas la utilicen sin su autorizacion y podra hacer valer sus
derechos ante las autoridades e instancias correspondientes, ya sea ante el
Registro de la Propiedad Intelectual, Pro competencia o bien ante las autoridades
judiciales pertinentes, segun sea la proteccion que se invoque.

El titular de una marca debidamente registrada tiene los derechos exclusivos

para impedir que terceras personas la utilicen sin su autorizacién y podra hacer valer
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sus derechos ante las autoridades e instancias correspondientes. De igual manera
también puede reclamar sus derechos sobre una marca una persona que no la haya
registrado, pero a través de un procedimiento diferente, tendra que demostrar que
en realidad es el duefio de dicha marca y el tiempo que tiene de operar bajo ese
nombre, tiene que reunir las pruebas necesarias y presentarlas ante Pro
competencia, institucién encargada de recepcionar las denuncias por competencia

desleal.

Segun Ley 1024, ley de reforma y adicion a la Ley 380 ley de marcas y otros
signos distintivos, la solicitud de registro de una marca se presentara ante el

Registro y comprendera lo siguiente:

A la solicitud de registro de una marca se debera adjuntar nombre, direccion,
domicilio y nacionalidad del solicitante. Cuando fuese persona juridica debera
indicar ademas el lugar de constitucion; asi como también el nombre y direccion del
apoderado en el pais, cuando se hubiera designado. La designacion del apoderado

sera necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento.

La denominacién o reproduccién de la marca cuyo registro se solicita; Una lista
de los productos o servicios que protegerd la marca que se desea registrar,
agrupados por clases conforme a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios, con indicacién del numero de cada clase; La firma del solicitante o de su
apoderado; y direccién para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el
Registro o medio electrénico de comunicacion de los fijados por el Registro para tal

fin.

En cuanto a la presentacion de la Solicitud, la Secretaria de Actuaciones del
Registro, revisara y comprobard al momento de presentacion de la solicitud, la
entrega de los documentos sefialados en el Articulo 9 de la ley 1024, caso contrario

no se recibira la solicitud.
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Una vez recibida la solicitud, el Registro verificard el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Articulo 9 de la presente Ley; de existir errores u
omisiones en la solicitud o documentacion acompafada, el Registro requerira al
solicitante que en el plazo de quince (15) dias habiles, a partir de su notificacion,
subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazara de pleno

derecho y se archivaran las diligencias.

La Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 380, Ley marcas y otros signos
distintivos Ley No. 1024, establece el procedimiento para registrar una marca; segun
el articulo 15 expresa que cumplidos los requisitos del Articulo 9 de la presente Ley,
el Registro emitird un aviso de la solicitud de registro, el cual debera publicarse en
La Gaceta, Diario Oficial por una sola vez a costa del interesado, para lo cual debera
gestionar dicha publicacion dentro de los siguientes quince (15) dias habiles,

contados a partir de su entrega.

"Arto. 11. Presentacion de la Solicitud. La Secretaria de Actuaciones del
Registro, revisara y comprobard al momento de presentacion de la solicitud, la
entrega de los documentos sefialados en el Articulo 9 de la presente Ley, caso

contrario no se recibira la solicitud.

"Arto. 14. Examen de Forma. Una vez recibida la solicitud, el Registro
verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9 de la
presente Ley; de existir errores u omisiones en la solicitud o documentacién
acompafada, el Registro requerira al solicitante que en el plazo de quince (15) dias
habiles, a partir de su notificacién, subsane o corrija los mismos; en caso de
incumplimiento se rechazara de pleno derecho y se archivaran las diligencias. El
solicitante antes del vencimiento del plazo sefialado, podra pedir por una (1) sola
vez, una prérroga de quince (15) dias habiles, adjuntando el comprobante de pago

de la tasa correspondiente, establecida en el Articulo 95 de la presente Ley."
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"Arto. 15. Publicacion del aviso de la solicitud de registro. Cumplidos los
requisitos del Articulo 9 de la presente Ley, el Registro emitira un aviso de la solicitud
de registro, el cual debera publicarse en La Gaceta, Diario Oficial por una sola vez
a costa del interesado, para lo cual debera gestionar dicha publicacion dentro de los
siguientes quince (15) dias héabiles, contados a partir de su entrega.

Una vez hecha la solicitud el registro procederd hacer un examen de forma y de
fondo para verificar si cumple con los requisitos establecidos en la ley segun

disipaciones reglamentarias correspondientes.

Efectuado el examen y de no haber ninguna oposicion u omision, el Registro
notificara al interesado por medio de resolucion motivada, la aceptacion o negacion
de la solicitud. El Registro ordenara que se publique la solicitud en La Gaceta, Diario
Oficial, o en el medio de publicacion oficial del Registro, por una sola vez, dentro de

un plazo de quince dias esto gastos lo asumira el interesado.

Luego de obtener el registro y la titularidad de la Marca el Registro expedira
un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca solicitada, este
registro de la marca vencera a los diez afios contados desde la fecha de su
concesion. Pero se podra renovar indefinidamente por periodos sucesivos de diez

afios contados desde el vencimiento precedente.

Una vez obtenido el derecho conferido por el registro el titular obtiene
derechos exclusivos para prohibir a terceros el uso de la marca, y a ejercer ante los
organos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien

infrinja su derecho,

Siendo asi el titular de una marca registrada podra impedir a cualquier tercero
realizar los siguientes actos:
a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre

productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados
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a los servicios para los cuales se ha registrado la misma, o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos referidos en el inciso precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales
materiales.

d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que
llevan la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusion o un
riesgo de asociacion con el titular del registro, quedando entendido que tratdndose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que
existe probabilidad de confusion.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios cuando ello pudiese causar al titular del registro
un dafio econémico o comercial injusto por razéon de una dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o de su titular.

g) Usar publicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su

prestigio.

En las Acciones por infraccion de derecho, la Ley 601 Ley de la promocion
de la competencia y su reglamento, tiene por objeto promover y tutelar la libre
competencia entre los agentes econdmicos, para garantizar la eficiencia del
mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de
la competencia, la prevencion, la prohibicibn y sancibn de practicas

anticompetitivas.

64



La preotecciin del Derecho Marcario dentro do o /z//&%w/b}( nioaragiense, con é/(fa‘s’/f? en /ef de &/«/&f@/{&/& 4 su8 /‘afaf‘m&’ Y 4 /e/

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus mfoﬁm&.

Son los 6rganos encargados de velar y aplicar la ley sancionando las
practicas deshonestas o actos anticompetitivos entre agentes econdémicos, llamese
agente econémico toda persona natural o juridica, publica o privada o mixta con o
sin fines de lucro, esta institucion vela e investiga casos de imitacion, plagio y todo
acto anticompetitivo y también fusiones de empresas y concentraciones. Existiendo
asi una institucion llamada Procompetencia, que es un tribunal administrativo de

orden publico y autbnomo encargada de aplicar la Ley 601.

Se crea el Instituto Nacional de Promocién de la Competencia denominado
en adelante PROCOMPETENCIA, como una Institucion de Derecho Publico, con
personalidad juridica y patrimonio propio, de caracter técnico, con autonomia
administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y funciones que

se establecen en la presente Ley y su Reglamento.

PROCOMPETENCIA tendra a su cargo la aplicacion de la presente Ley, su
domicilio sera en la capital de la Republica y estara facultado para establecer

oficinas en cualquier lugar del territorio nacional.

Si el registro de una Marca o un signo distintivo se hubiese robado o cometido
plagio o competencia desleal la persona afectada podra reivindicar su derecho ante
la autoridad judicial competente, en este caso PROCOMPETENCIA a fin que le sea
transferida la solicitud en tramite o el registro concedido, podrd demandar la

indemnizacion de dafios y perjuicios.

Esta accion prescribe a los cinco afios, contados desde la fecha de concesion
del registro o a los cuatro afios, contados desde que el signo hubiera comenzado a
usarse en el pais por quien obtuvo el registro, aplicandose el plazo que expire antes.
Procompetencia pone multas y sanciones a los agentes econdémicos legalmente

constituidos desde 15 salarios minimos hasta 8,000 mil salarios minimos.
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PROCOMPETENCIA tiene prohibiciones generales ante practicas

anticompetitivas tales como: actos o conductas, acuerdos, pactos, convenios,

contratos entre agentes econdmicos competidores y no competidores, sean estos

expresos o tacitos, escritos o verbales, cuyo objeto sea limitar o restringir la

competencia o impedir el acceso o eliminar del mercado a cualquier agente

econdmico, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley.

Practicas prohibidas entre Agentes Econdmicos Competidores:

a.

Establezcan acuerdos para fijar, elevar, concertar o manipular el precio u
otras condiciones de venta o compra de bienes o servicios bajo cualquier
forma; al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar

informacion con el mismo objeto o efecto;

Dividan, distribuyan, asignen o impongan porciones o segmentos de un
mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela,
vendedores, proveedores, por tipo de productos vendidos, tiempos o

espacios determinados o determinables; o por cualquier otro medio.

Celebren acuerdos para eliminar a otras empresas del mercado o limitar el
acceso al mismo por parte de otras firmas desde su posicion de compradores

o vendedores de productos determinados.

Fijen o limiten cantidades de produccion; estableciendo la obligacién de no
producir, procesar, distribuir, comercializar sino solamente una cantidad
restringida o limitada de bienes o la prestacién de un nimero, volumen o

frecuencia restringidos o limitados de servicios;

Establezcan, acuerden o coordinen posturas fijando, absteniendo o limitando
los precios en subastas o en cualquier otra forma de licitacién de conformidad

con la ley de la materia, a excepciéon de la oferta presentada conjuntamente

66



La protecciin del Derecho Marcaris dentro de lo logistheivn niaragdense, con énfasis en le Loy do Competencia y sus reformas y la Loy

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus wfoﬁm&.

por agentes econdmicos que claramente sea identificada como tal en el

documento presentado por los oferentes.

Aquellos acuerdos entre agentes productivos nacionales y agentes compradores
externos, que favorezcan el reconocimiento de condiciones mas favorables para los
productores nacionales, no seran considerados como practicas limitantes del libre

mercado.

El Procedimiento para entablar una denuncia, inicia desde que existe una
investigacion, para ello PROCOMPETENCIA actuaré a peticion de parte, o de oficio
de conformidad con el presente procedimiento y lo que se establezca en el
respectivo Reglamento; para la investigacion de conductas de competencia desleal

se actuara a peticion de parte.

La denuncia sera interpuesta por agentes econdémicos que tengan interés
legitimo o por cualquier forma de organizacion, tenga o no fines de lucro, legalmente

constituida.

En todos los procedimientos de aplicacion de la presente Ley, la carga de la
prueba sobre una violacion a los preceptos de la misma, recaera sobre la parte

actora o la autoridad que la alegue.

Para que una denuncia sea admisible, debera cumplir con los requisitos
estipulados en la ley 601 ley de la promocibn de la competencia;
PROCOMPETENCIA la declarara admisible, o en su caso mandara a que el
denunciante subsane las omisiones, conforme los plazos establecidos en el
Reglamento de la presente Ley. Si el denunciante no cumple con los plazos
establecidos o no subsane las omisiones, se declarara inadmisible y se archivaran

las diligencias.
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En el Articulo 39 ley 601, encontramos el Recurso de Revision. En contra de las
resoluciones que dicte el presidente del PROCOMPETENCIA cabe el recurso de
Revisién, el cual sera interpuesto por escrito ante la misma Autoridad en un plazo
no mayor de cinco dias habiles contado a partir del dia siguiente al de la notificacion.
Sitranscurrido dicho plazo no se interpusiere el recurso, la resolucion quedara firme.
Presentado en tiempo y forma el recurso, el presidente de PROCOMPETENCIA
tendra un plazo maximo de diez dias habiles para resolver contados a partir del dia
siguiente de la admision del mismo. En caso de vencerse el plazo para resolver sin
que se haya emitido resolucién alguna, el recurso se tendra como resuelto

favorablemente al recurrente.

Articulo 40 ley 601. Del Recurso de Apelacién. La resolucion del presidente del
PROCOMPETENCIA resolviendo el recurso de revision serd apelable ante el
Consejo Directivo en un término de cinco dias habiles contados a partir del dia
siguiente a la notificacién. El escrito de apelacion, deberé expresarse el nombre y
domicilio del recurrente y los agravios que causa la resolucién recurrida. En caso de
vencerse el plazo para resolver sin que se haya emitido resolucién alguna, el

recurso se tendra como resuelto favorablemente al recurrente.

Segun informacién brindada por funcionarios del (RPI) En el afio 2018 se
registraron un aproximado de 4786 marcas, entre ellas 1096 nacionales y 3690
extranjeras. Y en el afio 2019 hubo un pequefio aumento ya que se registraron
aproximadamente 5000 marcas de las cuales 1900, son nacionales y 3100

extranjeras.

68



La protecciin del Derecho Marcaris dentro de lo logistheivn niaragdense, con énfasis en le Loy do Competencia y sus reformas y o Loy

de Marcas 4 otras Sipnos distixtives y sus /‘afw‘m&

IO S

3 Segun entrevista realizada al Licenciado
(Ve PR

Humberto Javier Collado, encargado de
proyectos del RPI, se estima que en el afio 2018
se realizaron 4786 registros de marca, y que en
el 2019 hubo un pequefio aumento, pues se

registraron 5000 marcas entre nacionales y

extranjeras.
llustracion 1: Entrevistas al Lic. Humberto Javier
Collado
Fuente Propia
Fecha 25/10/2021
Tipo de Proteccién durante el afio Origen
2018 Nacionales | Extranjera | Total
Marcas 1096 3690 4786
Tipo de Proteccién durante el afio Origen
2019 Nacionales | Extranjera | Total
Marcas 1900 3100 5000
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10.3. Capitulo Ill: Sanciones administrativas ante las infracciones por
practicas anticompetitivas conforme la Ley 601 ley de promocién de

la competencia

La Ley de Promocion de la Competencia, Ley 601 que fue aprobada el 28 de
septiembre del afio 2006, y publicada en La Gaceta, Diario Oficial el dia 24 de
octubre del afio 2006 y su reglamento, Decreto No. 79-2006 aprobado el dia 21 de
diciembre del 2006 y publicada en La Gaceta No. 10 del 15 de enero del 2007. Tiene
como objetivo principal promover y titular la competencia entre los diferentes
agentes econOmicos y para garantizar la eficiencia del mercado, primordialmente el
bienestar de los consumidores mediante una honesta y leal competencia, asi como
evitar que terceras personas de forma deshonesta e inescrupulosa cometan actos
de competencia desleal que perjudiquen a otros entes econdmicos copiando e

imitando productos y secretos empresariales.

Estando sujetos a las disposiciones de dicha Ley cualquier acto, conducta,
transaccion o convenio realizado por los agentes econdmicos en todos los sectores
de la economia nacional, incluyendo los efectuados fuera del pais, en la medida en
qgue produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en el mercado nacional.
El articulo 23, establece cuales son los actos considerados como competencia
desleal, prohibiéndolos para evitar que causen dafio econdmico entre agentes

econdémicos competidores.

Se prohiben los actos o conductas de competencia desleal entre los agentes
econdémicos, que causen un dafio efectivo o amenaza de dafio comprobado, siendo
entre otras, las siguientes:

e Los criterios para investigar estas conductas seran determinadas en el

Reglamento de la presente Ley.

e Cuando exista competencia desleal la persona interesada podra tomar

accion ante el juez para hacer cesar o parar el acto ilicito y poder obtener

indemnizacién por dafios y perjuicio.
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Sanciones. Sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan, las
infracciones a los preceptos de la presente Ley y demas disposiciones derivadas de
ella, seran sancionadas de forma individual o combinada cuando corresponda, de

la siguiente manera:

a) Por incurrir en las practicas contempladas en la prohibicion general y entre
agentes economicos competidores, de cien salarios minimos hasta un

maximo de diez mil quinientos salarios minimos.

En el caso infracciones que a juicio de PROCOMPETENCIA, revistan de
gravedad particular, podrd imponer como sancién una multa equivalente de un
minimo de uno (1%) hasta un maximo de diez por ciento (10%) de las ventas netas

anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior.

b) Por incurrir en las practicas entre agentes econdmicos no competidores y
conductas de competencia desleal, de veinticinco salarios minimos hasta un
méaximo de ocho mil salarios minimos.

En el caso infracciones que, a juicio de PROCOMPETENCIA, revistan de gravedad
particular, podra imponer como sancién una multa equivalente de un minimo de uno
(1%) por ciento hasta un maximo de seis (6%) por ciento de las ventas netas anuales

del agente econémico.

c) Por no haber notificado las concentraciones sujetas a dicha obligacion; de un
minimo cien salarios minimos de hasta un méaximo de seiscientos salarios minimos.
d) PROCOMPETENCIA podra imponer sanciones por cada dia de atraso, a los
agentes economicos que deliberadamente o por negligencia no suministren la
informacion y colaboracion requerida o que haciéndolo lo hagan de manera
incompleta o inexacta. La sancion correspondiente sera de quince salarios minimos,

por cada dia de atraso.
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e) Las personas naturales que participen directamente, como complices o
encubridores en las practicas antes enumeradas, ya sea en su caracter personal o
como funcionario o representante de un agente econdémico; o actuando en
representacion de persona juridica, se le aplicara multa un minimo de quince

salarios minimos y un maximo de cien salarios minimos.

En caso de reincidencia de practicas anticompetitivas o conductas prohibidas, los
agentes econdmicos declarados responsables, seran sancionados con multa

equivalente al doble de la sancion impuesta por PROCOMPETENCIA.

f) PROCOMPETENCIA podré imponer una sancion hasta por el monto que hubiera
correspondido de haberse comprobado la infraccidn, a aquellos denunciantes cuyas
peticiones hubiesen sido declaradas improcedentes y se hubiese comprobado que
la intencion de las mismas hubiese sido limitar la competencia, el acceso de

competidores al mercado o promover la salida del competidor.

En caso de incumplimiento de los agentes econdmicos de las resoluciones firmes
dictadas por PROCOMPETENCIA, esta podra decretar el cierre temporal de las
actividades a nivel nacional, de dichos agentes econdémicos, hasta que las cumplan

con las resoluciones firmes u ofrezcan garantias de cumplimiento.

Una de las sanciones mas relevantes es cuando se trata de agentes econémicos
competidores de cien salarios minimos hasta el minimo establecido en el péarrafo
anterior a juicio de Procompetencia, cuando la accion revista de gravedad particular,
podr4 imponer como sancion una multa equivalente de un minimo de uno (1%)
hasta el maximo que es del (10%) de las ventas netas anuales obtenidas por el

infractor durante el ejercicio fiscal.

Procompetencia podra imponer sanciones por cada dia de atraso, a los agentes
econdémicos que deliberadamente o por negligencia no suministren la informacion y

colaboracion requerida o que haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta.
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La sancién correspondiente sera de quince salarios minimos, por cada dia de
atraso. Procompetencia también sanciona a los agentes econémicos ho
competidores que practican la conducta de competencia desleal la cual seré de la
cual sera de veinticinco salimos minimos hasta un maximo de ocho mil salarios

minimos.

Cuando existe reincidencia en las practicas anticompetitivas o conductas
prohibidas los agentes econOmicos se declararon responsables y seran
sancionados con multas equivalente al doble de las sanciones impuesta por
Procompetencia. En caso de que los agentes econdémicos no cumplan con la
resolucién es firmes dictadas por Procompetencia, esta podra decretar el cierre
temporal de las actividades a nivel nacional, de dicho agente econémico hasta que
cumplan con las resoluciones firmes u ofrezca garantia de cumplimiento.
Procompetencia tiene criterios para graduar las sanciones se impondran teniendo

en consideracion las siguientes en mencion:

a) El dafio causado a la competencia

b) La premeditacion e intencionalidad

c) La dimensién del mercado afectado

d) El tiempo que ha durado el acuerdo, la practica o la conducta prohibida

e) Reincidencia del infractor

Arto 17 Prohibicién. Se prohiben los actos o conductas, acuerdos, pactos,
convenios, contratos entre agentes econémicos competidores y no competidores,
sean estos expresos o tacitos, escritos o verbales, cuyo objeto sea limitar o restringir
la competencia o impedir el acceso o eliminar del mercado a cualquier agente

economico, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley.

El articulo 23 de la Ley de Promocién de la Competencia, Ley 601, establece
cuales son los actos considerados como competencia desleal por parte de las

personas naturales o juridicas que indebidamente y sin autorizacion del titular del
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registro de una marca hace uso de la misma, obteniendo con esta mala actuacion

ganancias ilicitas, perjudicando con esto al duefio de la marca el cual es el enfoque

que pretendemos mostrar con este trabajo, asi mismo establece medidas

prohibiendo que causen dafio econdmico entre agentes econémicos competidores,

definiéndolos de forma clara y precisa cuales son aquellos actos o conductas de

competencia desleal, que causen un dafio efectivo o amenaza de dafio

comprobado.

a)

b)

Actos de Engafo: Este tipo de actos procede cuando aquel competidor
desleal utiliza o difunde indicaciones incorrectas o falsas de un producto
puesto en el comercio, omitiendo la verdadera informacion de un producto
determinado o bien realizando publicidad engafiosa, que tengan como
resultado crear confusion, error o riesgo de asociacion entre fabricantes
competidores con respecto a otros productos y/o servicios en el qué, el mayor
afectado es el publico consumidor de un producto o servicio, pues creera
gue adquiere un producto elaborado, manufacturado y puesto en el comercio

por su industrial favorito.

Actos de Denigracién: Este tipo de comportamiento se presenta cuando un
competidor desleal empieza a realizar y difundir afirmaciones que vayan en
perjuicio de los productos o servicios, la actividad, las prestaciones, el
establecimiento o las relaciones comerciales de un agente econémico, y que
estas acciones menoscaben directa o indirectamente el prestigio en el
mercado de un fabricante, siempre que estas acciones no sean exactas,

verdaderas, pertinentes y comprobables.

Actos de Comparacion: Este tipo de actuaciones desleales por parte de un
ente econdmico persigue comparar publicamente actividades, prestaciones,
productos, servicios o establecimientos propios o ajenos, con los de otro u
otros empresarios o fabricantes y que este tipo de comparaciones
menoscaben la integridad y funcionabilidad de una empresa determinada y

se puede considerar mas desleal aun cuando la comparacion se refiera a
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extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo
contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas y que causen un

dafo grave.

d) Actos de Maquinacion Dafosa: Este tipo de actos puede ser considerado
como la accion méas desleal de parte de un competidor desleal, porque
consiste en la sustraccion de secretos empresariales, extorsion de
empleados de agentes econdémicos competidores, actuales o potenciales
para qué de alguna manera tener acceso a secretos empresariales,
industriales que perjudiquen a una de las partes y beneficien ilicitamente a la
otra.

e) Actos de Confusion: Este tipo de actos estan contenidos también en los incisos
ay b del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y consisten en
crear confusién con la actividad, los productos, los nhombres, las prestaciones, el
establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros, asi como toda
conducta destinada a desorganizar y crear confusion internamente en la empresa,
las prestaciones comerciales o el establecimiento ajeno, afectando incluso a los
consumidores de dichos productos y/o servicios, pues creerian adquirir el producto

de su preferencia y adquieren otro que no les satisfacen.

f) Actos de Fraude: Este tipo de actos consiste en la imitacion, copia, plagio,
falsificacion de una marca, y que este actuar conlleve a que el competidor desleal
obtenga un aprovechamiento fraudulento de la posicién, trabajo, esfuerzo,

dedicacion y prestigio de otro competidor.

g) Actos de Induccion: Este tipo de actuaciones se realiza cuando un competidor
desleal pretende obtener de trabajadores, proveedores, clientes y demas obligados
de un ente econémico determinado, infrinjan con los deberes adquiridos al momento
de la firma de contratos y que tales actos tengan consecuencia la apropiacion,

divulgacion o explotacion de un secreto industrial 0 empresarial 0 vaya acompafiada
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de circunstancias tales como el engafio, la intencion de eliminar a un competidor del

mercado u otras analogas; y

h) Actos de Imitacion: La imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido
por la Ley. Consideramos que este tipo de acciones de imitacion de prestaciones
de un tercero tiene similitudes con los actos desleales de confusion y fraude y se
reputara y considerara desleal cuando resulte idénea para generar la asociacion por
parte de los consumidores quienes son los principales perjudicados de un actuar
desleal y que en consecuencia el infractor obtenga un aprovechamiento indebido de

la reputacion o el esfuerzo ajeno.

Gréfica 1: tipos de casos denunciados en Pro competencia

De acuerdo a la informacion brindada por el Lic. Roberto Avendafio, abogado de la

competencia.

Casos denunciados en
PROCOMPETENCIA

Actos de imitacién

Acto de maquinacion dafiosa t 3

Actos de engafio 1— 5
Concentraciones econdmicas _ %

llustracion 2:Entrevista con el Lic. Roberto =2019 m2018
Avendafio Abogado de Procompetencia,

quien facilito datos de la investigacion
Fuente: Propia - Fecha 08/10/2021.

En el afio 2018 se presentaron 10 denuncias por diferentes actos de competencia
desleal y el afio 2019 se recepcionaron 15 denuncias, interpuestas por agentes
economicos afectados.
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XI. Conclusiones

Mediante la inscripcion de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual,
se puede garantizar una tutela juridica efectiva, donde a través del proceso
descrito en la ley el duefio de una marca solicita su inscripcion y es asi como se
le confiere la titularidad de su marca, el derecho de exclusividad, de prioridad y

el poder de impedir que su marca sea utilizada por terceros.

Las instituciones encargadas de velar por la proteccion del Derecho Marcario y
hacer cumplir las leyes son; el Registro de la Propiedad Intelectual ( RPI) el cual
garantiza el debido proceso para la inscripcion de una marca , y el Instituto
Nacional de Promocion de la Competencia ( Pro Competencia) el cual se
encarga de regular la sana competencia entre los agentes econémicos y detener

y sancionar todo acto de competencia desleal a peticion de la parte afectada.

El marco legal del Derecho marcario en Nicaragua (ley 380 y ley 601) tiene como
principal objetivo promover y tutelar la libre competencia entre los agentes
econOmicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los
consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la

prevencion, la prohibicion y sancién de practicas anticompetitivas.

La aplicacion de la ley en Derecho Marcario en cuanto a sus sanciones establece
caracteres civiles, aplicables a los agentes econémicos competidores de forma
individual o combinadas segun su salario minimo, asi mismo se sancionan a los
agentes econOmicos no competidores que practican la conducta de competencia

desleal.

En total se encuentran en la ley ocho tipos de actos desleales: Actos de engafio,
de denigracion, de comparacién, de maquinacién dafiosa, de confusién, de
fraude, de induccion, y de imitacion, los cuales causan dafio al titular de la

marca y un buen benéfico a la parte que incurre en estos actos ilicitamente, a
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quienes al comprobarle y describirles estos actos se les sanciona, se les multa
y hasta se les suspende de sus actividades econdmicas por estas conductas
desleales y dafiosas que solo confunden y defraudan a un Mercado ya

conquistado.
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XIl.  Abreviaturas de Palabras Claves en la Investigacion

e MIFIC

e RPI

¢ PROCOMPETENCIA

e MEFCCA

e OMPI

Ministerio de fomento, industria y comercio

Registro de la propiedad intelectual

Instituto nacional de promocion de la
competencia

Ministerio de economia familiar, comunitaria,
cooperativa y asociativa

Organizacion mundial de la propiedad

industrial
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XIV. Anexos

14.1. Modelo de Entrevista Semiestructurada

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN - MANAGUA j
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO =
DEPARTAMENTO DE DERECHO

Muy buenos dias amigo, amiga soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad
Nacional Auténoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), el motivo de la presente
entrevista es para obtener insumos y realizar mi trabajo final de seminario de graduacién
titulado: “Analisis de la proteccion del Derecho Marcario dentro de la legislacion
nicaraguense, con énfasis en la ley de competencia y sus reformas y la ley de marcas y otros
signos distintivos y sus reformas, en el periodo del 2018 al 2019”; por lo que estaré muy
agradecida por su colaboracion.

Nombre y apellido | Humberto Javier Collado Edad:41 | Sexo: M:( X ) F:( )
Profesion Abogado Fecha: 10/11/2021

Centro de trabajo | Registro de la Propiedad Intelectual Hora:2: p.m.
Cargo Encargado de proyecto (RPI) Teléfono: 83723933

Nombre y apellido | Ronald Antonio Aubert Villalta | Edad:50 | Sexo: M:( X ) F:( )

Profesion Abogado Fecha: 10/11/2021
Centro de trabajo | Registro de la Propiedad Intelectual Hora:9: a.m.
Cargo Encargado de secretario de Teléfono: 88768414

actuaciones

Guia de entrevista abierta: (Preguntas descriptivas y de contrastacion)

e Identificacion de las disposiciones legales vigentes
1. ¢Conoce que leyes vigentes brindan proteccion al derecho marcario en
Nicaragua?
Existe la Ley 380 Ley de marcas y otros Signos Distintivos, | Ley 1024, Ley de
reformas y adicion a la Ley 380, Ley 601 ley de la promocidon de la competencia, cada
una con sus Reglamentos.
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2. ¢COomo se protege una marca?

Una marca se protege siguiendo los procedimientos y parametros
establecidos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento,
a traves de la debida inscripcion en el RPI.

3. ¢Cudl es el plazo de vigencia del registro de una marca?

El término de vigencia de una marca es de 10 afios a partir de la fecha de
inscripcion,

El termino de vigencia de un nombre comercial es el tiempo que esté
funcionando el establecimiento comercial que identifica

El termino de vigencia de las sefiales o Expresiones de publicidad comercial
es el mismo del signo distintivo de una marca, nombre comercial.

4. ¢Qué sucede cuando una persona natural o juridica usa una marca
que no le pertenece?

Puede ser demandada por uso indebido de una marca por la via judicial
correspondiente.

5. ¢Qué protege el registro de una marca?

Bajo el registro de una marca se protegen productos o servicios a los que se
dedica el duefio de la marca.

6. ¢Cudl es la entidad legal que garantiza la proteccion del Derecho Marcario
y que funcion desempefia?

El registro de la propiedad Intelectual es el 6rgano administrativo del
ministerio de fomento, industria y comercio (MIFIC), encargado de desarrollar
politicas que impulsen la proteccion de la propiedad intelectual y de dar tramite a las
solicitudes de registro de Marcas.

Alcance de la proteccion de los derechos adquiridos sobre una marca

7. ¢Ante quien se registra una marcay como se le brinda proteccion al titular?

Una Marca se registra ante la institucion competente que es el Registro de la
propiedad Intelectual (RPI), y a través de la debida Inscripcion se le brinda proteccion
al titular de la misma.
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8. ¢Cudles son los requisitos que toman en cuenta los examinadores
para aceptar una solicitud registro de una marca?

Los requisitos que toman en cuenta los examinadores del Registro de la
Propiedad Intelectual, para admitir el tramite a una solicitud de inscripcién de
una marca estan contenidos en el articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, Ley 380, los que fueron reformados por la Ley 1024 aprobada el 24
de marzo de 2020, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 65 del 3 de abril
de 2020, el que dice:

Arto. 9. Solicitud de registro. Los requisitos de la solicitud de registro son:

1) Presentacion del formulario de solicitud, que contendré lo siguiente:

a) Nombre, direccidén, domicilio y nacionalidad del solicitante. Cuando fuese
persona juridica debera indicar ademas el lugar de constitucion;

b) Nombre y direccion del apoderado en el pais, cuando se hubiera designado.
La designacion del apoderado sera necesaria si el solicitante no tuviera domicilio
ni establecimiento en el pais, o fuese una persona juridica;

c) Denominacion o