DECRETO No. 358
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I Que el articulo 103 de la Constitucion reconoce a las personas naturales
y juridicas el derecho a la propiedad intelectual y artistica, la que sera

regulada segun las condiciones establecidas en la ley;

I Que mediante Decreto Legislativo No. 868, de fecha 6 de junio de 2002,
publicado en el Diario Oficial No125, Tomo No0.356, del 8 de julio de ese
mismo afo, se emitié la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la que
tiene por objeto regular la adquisicién, mantenimiento, proteccion,
modificacién y licencias de marcas, expresiones o sefiales de publicidad
comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, asi como la prohibicién de la competencia

desleal en tales materias;

. Que una proteccion efectiva de la propiedad intelectual

herramientas que dinamizan el desarrollo local, a través de mecanismos
que garantizan calidad de los productos y reconocen el valor cultural y

tradicional de los procesos productivos;

IV.  Que con el fin de armonizar la legislacidén vigente con los compromisos
adquiridos por medio de tratados internacionales y garantizar que la
legislacibn en materia de propiedad intelectual comprenda en sus
regulaciones los estandares de proteccidn que establece el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, el cual conforma el Anexo 1C del
Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organizacién Mundial
del Comercio, se hace necesario introducir modificaciones a la referida

Ley.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la

Republica, por medio del Ministro de Economia,

DECRETA las siguientes:
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REFORMAS A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Art. 1.

- Sustitiyese el Art. 2, por el siguiente:

“Conceptos Utilizados

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley se entendera por:

a)

9)

h)

Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, una expresion o
sefial de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema, una
indicacion geografica o una denominacion de origen;

Signo distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el
sector idéneo del publico o en los circulos empresariales afines al mismo,
como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso
en el pais 0 como consecuencia de la promocién del mismo;

Signo distintivo famoso: Aquel signo distintivo que es conocido por el
publico en general, en el pais o fuera de él;

Marca: Cualquier signo o combinacidén de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o
servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase;

Marca colectiva: Una marca cuyo titular es una persona juridica que agrupa
a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un
reglamento;

Marca de Certificacién: Una marca que se aplica a productos o servicios
cuya calidad y otras caracteristicas han sido controladas y certificadas por
el titular de la marca;

Expresién o sefial de publicidad comercial: Toda palabra, leyenda, anuncio,
lema, frase, oracién, combinacion de palabras, disefio, grabado o cualquier
otro medio similar, siempre que sea original y caracteristico, que se emplee
con el fin de atraer la atencién de los consumidores o usuarios sobre uno o
varios productos, servicios, empresas o establecimientos;

Nombre Comercial: Un sigho denominativo o mixto con el cual se identifica
y distingue a una empresa o a sus establecimientos;
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i) Emblema: Un signo figurativo, simbdlico o alegérico que identifica y
distingue a una empresa o a sus establecimientos;

j) Indicacién geografica: Todo nombre geografico, designacién, imagen o
signo que identifica 0 evoca un bien originario de un pais especifico, un
grupo de paises, una region, una localidad o un lugar determinado, cuando
una calidad especifica, reputacién u otra caracteristica del bien es
esencialmente atribuible a su origen geografico;

k) Denominacion de origen: Una indicacion geogréfica constituida por Ia
denominacion de un pais, de una region o de un lugar determinado, usada
para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico en
el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos;
también se considerara como denominaciéon de origen la constituida por
una denominacién que, sin ser la de un pais, una regién o un lugar
determinado, se refiere a un area geografica determinada cuando es usada
en relacion con productos originarios de tal area;

I) Convenio de Paris: El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, revisado ultimamente en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de
1979;

m) Registro: Registro de la Propiedad Intelectual.”.
Art. 2.- Sustituyese el literal h), del Art. 9, por el siguiente:
h) Si el signo fuere susceptible de causar confusion con una indicacién geografica
o una denominaciéon de origen protegida o cuya proteccién haya sido solicitada
con anterioridad a la solicitud de la marca;”.
Art. 3.- Sustitiyese el inciso final, del Art. 10, por el siguiente:

“Los solicitantes podran gestionar ante el Registro, por si o por medio de
mandatario que sea abogado de la Republica y que no se encuentre dentro de las
inhabilidades a que hace referencia el Art. 67 del Cédigo Procesal Civil y
Mercantil.”

Art. 4.- Reférmase el inciso tercero, del Art.14, de la siguiente manera:

“Si la marca solicitada fuere idéntica o semejante a otra marca o signo
distintivo que se encuentre en tramite de registro, de conformidad a lo establecido
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en los literales a), b) y h) del Art. 9 de esta Ley, el Registro dictara providencia,
dejandola en suspenso hasta que se resuelva la que se esta tramitando. Si la
resolucion que recayere sobre ésta fuere negativa, la solicitud declarada en
suspenso, se tramitara de conformidad con esta Ley, reconociéndole la prelacion
sefialada en el inciso segundo del Art. 5 de la presente Ley.”.

Art. 5.- Sustitiyese en el Titulo VI, el epigrafe de su Capitulo |, por el siguiente:
“CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES”.
Art. 6- Sustitiyese el Art. 64, por el siguiente:
“Utilizacion de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen

Art. 64.- Las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen no
podran usarse en el comercio en relacion con un producto o un servicio, cuando
tal indicacién fuese falsa o engafiosa con respecto al origen o medio geografico
del producto o servicio o cuando su uso dé lugar a probabilidad de inducir al
publico a confusibn con respecto al origen, procedencia, caracteristicas o
cualidades del producto o servicio.

Tampoco se permitira la utilizacién en el comercio, aun cuando se indique el
origen verdadero del producto o se utilice la indicacion geografica traducida o

acomparfada de expresiones, tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otros
analogos.

No se impedira el uso continuado y similar de una indicacion geografica
particular en relacion con bienes o servicios por cualquier persona salvadorefia o
domiciliada en el pais que han utilizado esa indicacion geografica de buena fe y de
manera continua con respecto a los mismos productos o servicios, u otros afines,
en el territorio de la Republica en la fecha establecida por tratados internacionales
de los cuales El Salvador sea parte.”.

Art. 7.- Sustitiyese el Art. 65, por el siguiente:
“Utilizacion en la Publicidad

Art. 65.- No podra usarse en la publicidad, ni en la documentacion comercial
relativa a la venta, exposiciéon u oferta de productos o servicios, una indicacion
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geografica o denominacién de origen que dé lugar a probabilidad de causar error o
confusion sobre la procedencia geografica de tales productos o servicios.”

Art. 8.- Sustitiyese en el Titulo VI, el epigrafe de su Capitulo II, por el siguiente:
“CAPITULO Il
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO".
Art. 9.- Sustituyese el Art. 67, por el siguiente:
“‘Registro de las Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen.

Art. 67.- La proteccion de las indicaciones geograficas y denominaciones de
origen en el pais nace de su inscripciéon en el Registro.

El Estado de El Salvador sera el titular de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen nacionales. La titularidad de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen extranjeras que sean registradas en el
pais sera determinada por lo establecido en la ley que rige en el pais de
procedencia.

Uno o varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su
establecimiento de produccién o de fabricacion en la regién o en la localidad a la
cual corresponde la indicacién o denominacién, podran solicitar su registro, ya sea
en forma personal o por medio de cualquier tipo de asociacion. Igual facultad
tendran las autoridades publicas competentes.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, asi como las
autoridades competentes extranjeras, podran solicitar el registro de
denominaciones de origen o indicaciones geograficas extranjeras, siempre que
estas se encuentren protegidas en el pais de origen.”.

Art.10.- Sustituyese el Art. 68, por el siguiente:

“Prohibiciones para el Registro

Art. 68.- No podra registrarse como indicacién geografica o denominacién de
origen un signo:



a)

b)

c)

d)
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Que no sea conforme a las definiciones de indicacion geografica o de
denominacion de origen contenidas en el Art. 2 de la presente Ley, segun
corresponda;

Que sea contraria a las buenas costumbres, la moral o al orden publico, o
que pudiera inducir al publico a error sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas o cualidades, o la
aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

Que sea la denominacion comin o genérica de algun producto,
estimandose comun o genérica una denominacion, cuando sea considerada
como tal, tanto por los conocedores de ese tipo de producto, como por el
publico en general; o,

Que se encuentre en alguno de los casos establecidos en el Art. 9 de la
presente Ley.

Podra registrarse una indicacién geografica o una denominacion de origen
acompafiada del nombre geneérico del producto respectivo o una expresidn
relacionada con ese producto, pero la proteccion no se extendera al nombre
genérico o expresion empleados.”.

Art. 11.- Sustituyese el Art. 69, por el siguiente:

“Solicitud de Registro

Art. 69.- La solicitud de registro de una indicacion geografica o denominacién de
origen indicara:

a)

b)

Designacion de la autoridad a la que se dirige,;

El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o de los solicitantes, con
indicacion del lugar donde se encuentran sus establecimientos de
produccion o fabricacion:

El nombre, nacionalidad y domicilio del representante legal, si lo hubiere:

La indicacién geografica o denominacién de origen cuyo registro se solicita:

La zona geografica de produccidn a la cual se refiere la indicacion
geografica o denominacién de origen:
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f) Los productos para los cuales se usa la indicacién geografica o
denominacion de origen;

g) Una resefia de las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos
para los cuales se usa la indicacién geografica o denominacion de origen;

h) Indicacion concreta de lo que se pide:

i) Direccidn exacta o direccidén electrénica para ser notificados, o si puede
notificarse por tablero: y

i) Lugar y fecha de la solicitud y firma autégrafa o electrénica en su caso del
solicitante o solicitantes.

Cuando se trate de una indicacidn geografica o denominacion de origen
extranjera, independientemente del sistema de proteccién en su lugar de origen, la
solicitud debera de acompanarse de una certificacién del registro o prueba que
acredite su proteccion en el lugar de origen emitida por la autoridad que concedid
dicho registro u otorgd su proteccion, la que estard exenta de todo requisito de
legalizacién, de acuerdo a lo establecido en los convenios y tratados
internacionales de los que El Salvador es parte.

Si la documentacion a la que se refiere el inciso anterior expresare la
informacion a los que se refieren los literales e), f) y g) del presente articulo, podra
omitirse esta informaciéon en la solicitud. Cuando un mismo titular extranjero
tuviere varias indicaciones geograficas o denominaciones de origen, una sola
solicitud incluira a todas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en los literales b), d), e) f) y g) del presente articulo, para cada una de las
indicaciones o denominaciones solicitadas.

La solicitud de registro devengara la tasa establecida, la cual se aplicara por
cada indicacion geografica o denominacion de origen solicitada.”.

Art. 12.- Sustituyese el Art. 70, por el siguiente:

“Procedimiento de Registro
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Art. 70.- La solicitud de una indicacion geografica o denominacion de origen se
examinara con el objeto de verificar:

a) Los elementos que justifiquen:

i) El vinculo entre una cualidad determinada, la reputacién u otra
caracteristica del producto y el origen geografico, de conformidad con o

Wy

establecido en el articulo 2, literal " o segun el caso;

iy El vinculo entre Ia calidad o las caracteristicas del producto y el medio
geografico, de conformidad con lo establecido en el articulo 2, literal "k

b) Que se cumplen los requisitos del articulo 69 de la presente Ley; vy,

¢) Que la indicacion o denominacién cuyo registro se solicita, no esta comprendida
en ninguna de las prohibiciones previstas en el articulo 68, inciso primero de la
presente Ley.

Los procedimientos relativos al examen, publicacion, oposicidn y al registro
de la indicacidon geografica o denominacién de origen, se regiran por las
disposiciones sobre el registro de las marcas, contenidas en el Titulo Il de esta
Ley. Cuando la solicitud abarcare mas de una indicacion geografica o
denominacién de origen, podra realizarse una sola publicacién que las contenga a
todas.”.

Art. 13.- Sustituyese el Art. 71, por el siguiente:
Otorgamiento del Registro

Art. 71.- La resolucién por la cual se concede el registro de una indicacién
geografica o una denominacion de origen y la inscripcién correspondiente,
indicaran:

a. La zona geografica delimitada de producciéon, cuyos productores,
fabricantes o artesanos tendran derecho a usar la indicacion o
denominacion;

b. Los productos a los cuales se aplica la indicacidon geografica o
denominacion de origen; vy,

c. Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos a los cuales se
aplicara la indicacion geografica o denominacién de origen, salvo en los
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casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia
no fuere posible precisar tales caracteristicas.

En el caso de las indicaciones geograficas o denominaciones de origen
extranjeras, los operadores establecidos en la zona geografica delimitada tendran
derecho a utilizar el nombre, siempre que el producto cumpla con las
especificaciones correspondientes y se someta al sistema de control emitido para
tal efecto por las entidades publicas o privadas del pais de origen que las
administran. Dicho derecho de utilizacién no estara supeditado al registro previo
del usuario ante el registro de propiedad intelectual.

Las entidades publicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
indicaciones geograficas o denominaciones de origen, o aquellas designadas al
efecto, dispondran de los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de
las indicaciones geograficas o denominaciones de origen protegida.”.

Art. 14.- Sustituyese el Art. 72, por el siguiente:
“Duracién y Modificacion del Registro

Art. 72.- El Registro de una indicaciéon geografica o una denominacién de
origen, tendra duracion indefinida y estara determinada por la subsistencia de las
condiciones que la motivaron.

El registro de una indicacién geografica o denominacién de origen podra ser
modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos referidos
en el articulo 71, inciso primero y se sujetara al procedimiento previsto para el
registro de las indicaciones geograficas o denominaciones de origen, en cuanto
corresponda.

La modificacion del registro devengara la tasa establecida.”.
Art. 15.- Sustitiyese el Art. 73, por el siguiente:
“Autorizacion de Uso

Art. 73.- Las personas naturales o juridicas interesadas en utilizar una
indicacion geografica o una denominacién de origen, deberan solicitar al Organo

de Administracion la respetiva autorizacion de uso, de conformidad a los requisitos
y procedimientos establecidos en el Reglamento de Uso y Administracion.
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La autorizacién para usar una denominacién de origen tendra un plazo de

vigencia de diez anos, contados a partir de la fecha en que se otorgue y podra
renovarse por periodos iguales.”.

Art. 16.- intercalanse entre los Arts. 73 y 74, los Arts. 73-A, 73-B, 73-C, 73-D y 73-
E, de la siguiente manera:

“Reglamento de Uso y Administracion

Art. 73-A.- La solicitud de registro de una indicacion geografica o una
denominacion de origen debera acompafarse del reglamento de uso y
administracion, el cual debera contener al menos:

a.

Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir
para obtener la autorizacion de uso y el procedimiento aplicable a las
solicitudes respectivas;

Los derechos y obligaciones de las personas autorizadas a utilizar una
indicacion geografica o una denominacién de origen;

La zona geografica delimitada de produccién, cuyos productores,
fabricantes o artesanos tendran derecho a usar la indicacion o
denominacion;

Los productos a los cuales se aplica la indicacién geografica o
denominacion de origen;

Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos a los cuales se
aplicara la indicacion geografica o denominaciéon de origen, salvo en los
casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia
no fuere posible precisar tales caracteristicas;

Los mecanismos de control que se aplicaran para asegurar el uso debido
de la indicacion geografica o denominacion de origen;

El disefio a ser usado en los productos designados con la indicacidén
geografica o denominacion de origen, si lo hubiere;

Las sanciones aplicables por el uso indebido o no autorizado de la
indicacion geografica o denominacioén de origen; e,

La conformacién, funciones y demas atribuciones del Organo de
Administracion, que no estan reguladas en la Ley.
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La solicitud de registro de una indicacién geografica o denominacién de origen
que no sea acompafada por el reglamento de uso y administracién, no serd
denegada y tendra un plazo de seis meses contados a partir de la presentacion de
la solicitud de registro para cumplir con dicho requisito.”.

“Organo de Administracion

Art. 73-B.- El Organo de Administracion sera una entidad colegiada y mixta
conformada por representantes de los productores, fabricantes o artesanos y el
Organo Ejecutivo, en fos Ramos de Economia; y de Agricultura y Ganaderia y el
Centro Nacional de Registros.

El Organo de Administracién sera el responsable de la administracion, la
defensa, la promociéon y el control de las indicaciones geograficas o de las
denominaciones de origen, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de
Uso y Administracion.

El Director o Presidente del Organo de Administracién ejercera las
atribuciones que ésta o cualquier otra ley, asi como el Reglamento de Uso y
Administracion le sefialen, que sean necesarias para la administracion, buena
direccion y defensa de la indicacion geografica o denominacién de origen.”.

“Suspension de la Autorizacion de Uso

Art. 73-C.- A solicitud de un interesado o de oficio, el Organo de
Administracion podra suspender la autorizaciébn de uso concedida, previa
audiencia, a alguno de sus beneficiarios, por usarla de manera contraria a lo
establecido en el Reglamento de Uso y Administracion.”.
“Cancelacion de la Autorizacion de Uso

Art. 73-D.- La autorizacion de uso de una indicacion geografica o
denominacion de origen puede ser cancelada, previa audiencia, en los siguientes

casos:

a) Vencimiento del periodo de vigencia de la autorizacion, sin que se hubiera
renovado;

b) Renuncia voluntaria del titular de la autorizacion;

c) Cuando el uso por un productor, fabricante o artesano amenace o cause
desprestigio a la indicacion geografica o denominacion de origen; y,

11



Decreto N° 358

d) Por las demas razones establecidas en el Reglamento de Uso vy
Administracion.”.

“Imposibilidad de declarar genérica

Art. 73-E.- Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen
protegidas conforme a lo previsto en la presente Ley, no seran consideradas
comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista
dicha proteccidon en el pais de origen.”.

Art. 17 - Sustituyese el Art. 74, por el siguiente:
“Anulacion del Registro

Art. 74.- A peticidn de cualquier persona interesada, el tribunal competente
declarara la nulidad del registro de una indicacion geografica o denominacion de
origen, cuando se demuestre que ella estd comprendida en alguna de las
prohibiciones previstas en el Art. 68 de esta Ley.

A solicitud de cualquier persona interesada, el tribunal competente
cancelara el registro de una indicaciéon geografica o denominacién de origen,
cuando se demuestre que la indicacién o denominacion se usa en el comercio de
una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripcion respectiva,
conforme al Art. 71, inciso primero de esta Ley.”.

Art.18.- Sustitiyese el literal b), del Art. 109, por lo siguiente:

“b) Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresién o sefal

de publicidad comercial, indicacion geografica o denominacion de origen
$CA 75.00".

Art. 19.- El presente Decreto entrara en vigencia ocho dias después de su
publicacién en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve dias del mes de abril de dos mil frece.
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EL SALVADOR

Constancia No. 1752

P Infresernn Befe ded Diarie Ol

Hace constar: que ¢l presente Decreto Legistativo No. 338, aparecera
publicado en el Diario Oficial No. 81, Tomo No. 399, correspondiente a la
fecha seis de mayo de dos mil trece, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Y a solicitud del Licenciado René Alberto Salazar Alvarado,
Director de Administraciéon de Tratados Comerciales, Ministerio
de Economia, se extiende la presente Constancia en la DIRECCION
DEL DIARIO OFICIAL; San Salvador, trece de mayo de dos mil trece.

Dina Evelin z;negas Herp
Jefe del Diario Oficial.




