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Para la elaboracion del presente documento se considero o dispuesto en laLey de
Casacion (D.L. 1135 de fecha 31 de agosto de 1953, publicado en e Diario Oficial de fecha
4 de Septiembre de 1953) ya que € Recurso de Casacioén se interpone contra las sentencias
definitivas de los tribunales inferiores revocandolas o anulandolas, y su fin es unificar
jurisprudencia para que contenga verdadera seguridad juridica.

DichaLey en su Art. 3, prevé |los motivos de interposicion del Recurso de Casacion por
Infraccion de Ley o Doctrina Legal, e incorpora una definicion de “Doctrina Lega” como la
Jurisprudencia establecida por los Tribunales de Casacion (Sala de lo Civil parala casacion
civil, mercantil y laboral; y Salade lo Penal parala casacion penal), en tres sentencias
uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que o resuelto sea sobre materias
idénticas en casos semejantes.

Bajo la concepcidn de Jurisprudencia, entendida en su sentido amplio, como resultado
de laactividad jurisdiccional, se procedié arevisar la publicacion de sentencias en materia
pena y mercantil, disponible en la pagina Web de la Corte Suprema de Justicia de nuestro
pais (www.cs|.gob.sv), y se concluye:

En cuanto a Jurisprudencia Uniforme, se advierte su inexistencia en materia penal y
mercantil, en lo relativo a decisiones del Tribunal de Casacion, y su inexistencia en materia
Penal en lo que a Tribunal de Primeray Segunda Instancia se refiere, consecuentemente no han
sido pronunciadas tres sentencias o fallos en los términos requeridos para la Doctrina Legal .

En cuanto a Jurisprudencia Aislada (resoluciones constitutivas de normas
individualizadas, por obligar en principio alas partes, no constitutiva de fuente del derecho),
merece resumir en el presente documento las lineas jurisprudenciales detectadas. No se
omite manifestar que las denuncias penales en la materia aproximadamente han oscilado en
afos anteriores a 50 anuamente; este afo y ala fecha han ingresado 80, y Unicamente han
llegado a vista publica o juicio las que se auden en el presente documento y que se adjuntan
en el anexo en formaintegra, 1o anterior debido a que € legislador pena dispone salidas
alternas las que generalmente son aplicadas en audiencia inicia mediante la conciliacion, y en
la etapa instructora aplicando la conciliacion, el procedimiento abreviado; la mayoria de los
casos en audiencia inicial la victima revoca lainstancia particular generando una
desestimacién del caso, ello es una practica cada vez més frecuente.

L ineas Jurisprudencial es detectadas:

1- Tema DEFINICIONES

2002: Tribunales de Sentencia. Quinto de San Salvador. En € delito de violacion de
distintivos comerciales el bien juridico protegido es una parte de la propiedad industrial, la
cual puede definirse como & derecho que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con
la creacion o descubrimiento de cualquier invento relacionado con laindustria, y el productor,
fabricante o comerciante con la creacidn de signos especiales con |os que aspira a distinguir
los resultados de su trabagjo. P0141-13-2002
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2002: Tribunales de Sentencia. Sexto de San Salvador. Cuando el legislador sanciona
laviolacion de los derechos como autor de una obra o como cesionario de los derechos, en el
fondo pretende salvaguardar € derecho de aquellas personas que por su ingenio o esfuerzo
crean algo que resulta ser de utilidad de los seres humanos. P0121-117-2002

2002: Tribunales de Sentencia. Sexto de San Salvador. Los derechos sobre el uso del
software. Es de conocimiento obvio que requieren autorizacion, de antemano se sabe que por
estar sujeto a proteccidn, su uso requiere de un sacrificio econémico a favor del titular del
derecho. P0121-117-2002

2- Tema: ACCION PENAL PRIVADA PREVIA INSTANCIA PARTICULAR
(Articulos 26, 229 inciso 2° del Codigo Procesal Penal)
Peticion de persecucion: denuncia

No es necesario que la autorizacion de la victima para tener por establecida la solicitud
de instancia particular sea expresa, pues que caso tendria concurrir a denunciar un hecho
delictivo sino se quiere se que se persiga penalmente; en ese sentido, basta la denunciade la
propia victima para que se tenga por promovida la instancia particular, siendo ésta
obviamente una condicion de perseguibilidad, pero que se hace depender del interés o
voluntad de la victima previamente manifestada y no de una condicién que deba reunir cierta
formalidad; 1o que debemos tener en cuenta es la solicitud de reclamacion de la victima para
investigar un delito, siendo intrascendente la informalidad de tal exteriorizacion o solicitud.
(Sentencia de las 09:30 del 04/07/01, Camara de la Segunda Seccion de Occidente).

(Articulos 26, 229 inciso 2° del Cédigo Procesal Penal)
Peticién de persecucion

En los delitos perseguibles por instancia particular, carece de trascendencia el
cumplimiento de requisitos formales, pues lo esencial es que conste la reclamacion de la
victima o de quienes la representan.

De acuerdo con ello, no deberia existir inconveniente en reconocer la eficaciaala
denuncia técita, siempre que conste la voluntad del interesado en reclamar la defensa de sus
intereses. (Sentencia de las 08:30 del 19/04/02, Camara de la Tercera Seccién del Centro).

Aungue en el proceso no conste directamente la autorizacién o peticién de la victima
parainiciar laaccion pena y asi perseguir penamente a los procesados, tal y como lo sefiday
establece e articulo 26 Pr. Pn.; esto realmente no dedegitima la forma mediante la cua €
Ministerio Publico invoca o dainicio alaaccion penal, cuando ésta es producto,
principalmente del poder especial otorgado por lavictimaal querellante, y consta que éste
pide a sefior Fiscal General de la Republica que lo tenga como parte querellante. Por lo que
la peticion o autorizacion de la victima de la que habla el articulo 26 Pr. Pn. se ha
materializado de esta manera; ya que por lo general cuando la victima de un hecho ilicito es
una sociedad, ésta siempre va actuar a través de su representante legal. (Sentencia de las
11:15 del 31/01/02, Camara Primera de la Penal de la Primera Seccion del Centro).
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3- Tema: NULIDAD DE INSCRIPCION DE MARCA DE SERVICIO

No puede registrarse como marca los distintivos que por su semejanza fonética, grafica,
etc., pueda inducir a confusion con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o
sefid es de propaganda, ya registrados o en tramite de registro, siempre que se refieran a
servicios comprendidos en la misma clase, como sucede en el caso en cuestion, y conforme al
Art. 10 Literal p) del Convenio Centroamericano (hoy derogado); y en el procedimiento de
registro de la marca de servicios cuya nulidad se pide se incurri6 en la prohibicion, se registro
lamarca sin darle cumplimiento al Art. 93, 10 lit. p) y 94 lit &), todos del Convenio, dichas
disposiciones pretenden evitar, entre otros aspectos la Competencia Desleal que podria surgir
por la confusién que puede ocasionar inscribir una marca, a estar en tramite de registro una
sefid de propaganda o un nombre comercial, comprendidos en la misma clase, a consecuencia
de la semegjanza fonética. Por |o anterior se casa la sentencia, y se declara nula la inscripcion
en €l registro de laMarca de Servicios (Sentenciade las 15:30 del 19/08/03, Salade Lo Civil
de la Corte Suprema de Justicia).

4- Tema: VIOLACION DE DISTINTIVOS COMERCIALES por € verbo rector “comercio”

Por haberse encontrado dichos productos (que no poseen caracteristicas de originalidad
ens y en lorelativo alamarca) en los estantes de ventas dentro de dicho Almacén, no hay
duda a este tribunal que los mismos estaban siendo comercializados.

No se ha establecido que el acusado no posea autorizacion parala comercializacion de
los productos con la marca, pero de acuerdo a denunciante y a la representante de la victima
gue comparecieron al juicio, €l acusado no es persona autorizada para la comercializacion de
lamarca, ademés ni € acusado ni su defensor han demostrado tal circunstancia, con lo cual
obviamente se hubiese puesto fin a la responsabilidad penal que & acusado ha enfrentado por
el delito en comento.

Este tribunal no cuenta con los medios de prueba idonea para enlazar, la clase de
relacion que une al imputado con el lugar allanado dorde fueron encontrados |os productos
con lamarca, yaque lo € Unico elemento que nos da un pardmetro para establecer que existe
algunarelacion entre e Almacén y la empresa que representa el imputado, es el origina de la
factura expedida por € Almacén, y en la cual en la parte inferior izquierda en letra sumamente
pequefiay encerrada en un rectangulo puede leerse “por medio de la presente hago constar
gue debo y pagare afin del presente mesa........ (la Empresa que representa e imputado) €
valor de lafactura’ ello ajuicio de este tribunal no determina en modo alguno que clase de
relacion existe entre e Almacén de Repuestos y la Empresa que representa e imputado,
desconociendo s dicho amacén es propiedad del imputado, sucursal de la empresa alaque
representa, o deudor de la empresa ala que representa € imputado, en fin cua eslarelacion
entre este y aquella, en definitiva, cual eslarelacion entre el amacén alanado y el imputado.
El Tribunal absuelve al Imputado. (Sentenciade las 19 horas del dia 25 de febrero de 2002,
Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador).
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5 Tema VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
DISTINTIVOS COMERCIALES por €l verbo rector “reproduccion”. Programas de Ordenador

Un Instituto Nacional adquiri6 24 equipos de computacion con igual numero de
programas de ordenador y licencias, todos de latitularidad de Microsoft, mediante contrato
con e Imputado como propietario de una venta de equipo de computacion, todo por un precio
total de ¢230,500.00. Paraelamente alareproduccion de los programas le fueron entregadas
a Instituto algunas Licencias no asi de las relativas a Microsoft Oficce 2000 las que no han
sido entregadas; e Imputado JUAREZ RIVERA es duefio de la empresa que vendio €
equipo, y no tiene autorizacion para reproducir programas de ordenador.

En peritgje de Anticipo de Prueba en los equipos de computadora ubicados en €
Instituto Nacional se determind la existencia de programas de ordenador reproducidos
ilegalmente de la titularidad de Microsoft Corporation.

En su derecho de defensa €l Imputado declara e incorpora a Juicio que realiza laventa
y entrega 23 licencias para Windows 98 de escritorio y 1 paraoficina; que en cuanto al
Programa Office 2000 no entregd licenciaya que no se le pago la totalidad del valor del
equipo, y que la cuota pendiente se hizo efectiva luego de un tramite de cobro. Que
posteriormente solicito a Instituto sus datos para tramitar las licencias Educativas, y no los
aportaron, que dichos datos losenviariaa distribuidor autorizado en el pais por Microsoft y
este las enviaria ala Corporacion ultimamente citada para hacer las Licencias las que en dicha
época eran entregadas en 60 a 90 dias, pero a no aportar los datos € Instituto no se hizo dicho
tramite de licencias.

En su valoracién e Tribunal sefidla que e imputado no desmiente que hubo
cancelacion total luego de un cobro, consecuentemente existié un atraso en € pago y no un
impago, por lo que la entrega de las licencias se volvia exigible dada su naturaleza de
necesarias para demostrar la legalidad en lainstalacion de programas. Los peritos no pueden
ser categoricos en manifestar quien o quienes instalaron los programas, si pueden manifestar
gue fueron instalados ilegalmente, pues la legalidad se demuestra con las Licencias. Los
derechos de uso del Software requieren autorizacion, estan sujetos a proteccion, por 1o que su
uso requiere de un sacrificio econdmico afavor del titular del derecho; queda evidenciado que
el imputado recibi6 una prestacion econdmica por la instalacion de programas... no hasido
realidad su beneficio econdmico (Microsoft) por |o que es constatable una afectacion a su
patrimonio. Es evidente que el imputado al estar impulsado por su beneficio econémico,
sabia gque sin la autorizacion legal instalaba programas de software, y su voluntad se conducia
en ese sentido, por consiguiente su actividad es dolosa. El Tribunal condena al imputado por
el Delito de Violacion de Derechos de Autor y Derechos Conexos a la pena de 2 afos de
prision, con suspension condicional de la gjecucion de la pena. Condena al pago en concepto
de responsabilidad civil ala cantidad de $5142.85. (Sentenciade las 8 horas del dia
20 de noviembre de 2002).

6- Tema VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: la
tenencia de soporte material con fonogramas no es delito

No constituye delito la tenencia (soporte de CD con musica quemada o no original)
puesto que s asi fuera toda persona que posea un disco con grabacion ilegal que conformaun
soporte técnico para poder del mismo seguir reproduciendo en las escalas que se quiera si
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fuera delito estarian detenidos todos agquellos que posean un disco de reproduccion pirata o
chaveleado como se les Ilama por igual es por ello que los soportes secuestrados por si solos
no configuran delito, sino se comprueba dolosamente alguno de |os verbos rectores que
puedan ser atribuidos a procesado.

(Sobreseimiento Provisional de las 12:30 horas del dia 28 de Julio de 2004, por €l
Juzgado Segundo de Instruccién de Santa Tecla). En € supuesto se allano una casa donde se
encontraron 276 discos compactos con reproduccion de misica, 52 en blanco, 34 peliculas, un
monitor, un CPU, un Impresor, se efectud secuestro sin previo anticipo de prueba.

7- Tema: LA MARCA no eslo mismo que EL DISENO INDUSTRIAL

Supuesto: ladenunciante es legal titular de las marcas segun certificados de registro
valorados, las marcas son figurativas siendo un zapato y fue agregado a la solicitud de marca
un disefio del zapato con sus medidas entre borlas, etc. La marca no contiene parte
denominativa, y en € certificado se sefiala no exclusividad en e disefio, y en otros
certificados no aparece dicha observacion.

Una marca es una cosa completamente distinta a un disefio industrial.

Lamarca eslo que distingue un producto de otro similar, mientras que e disefio
industrial recae sobre lainvencion del aspecto de un producto. Es decir, pueden haber dos
productos similares y del mismo disefio pero de distintamarca. Lo que no es posible es que
existan dos productos similares con la misma marca ya que ello aparte de atentar contra el
patrimonio y el esfuerzo comercia de una u otra empresa, también afecta a consumidor, ya
gue este no puede distinguir entre uno u otro producto. Si e disefio de un producto es
debidamente registrado para tener la exclusividad del mismo, no es posible la coexistencia de
otro de disefio similar 0 aun igual, ya que en este caso habria violacion ala propiedad
intelectual del titular de la inscripcion.

Ladenunciante es legal titular de las marcas segun certificados de registro valorados,
(las marcas son figurativas siendo un zapato y fue agregado a la solicitud de marca un disefio
del zapato con sus medidas entre borlas, etc.) pero sobre e disefio de las sandaias y botas no
se ha acreditado la exclusividad en su produccion y comercializacion, en uno de los
certificados se registrala marca ahi sefialada (botas), aclarandose que sobre € disefio no se
concede exclusividad, en los demas certificados de Marca que se registran a favor de la
ofendida no se menciona nada respecto a la exclusividad del disefio.

La exclusividad sobre e disefio debe ser formal y manifiestay no debe sobreentenderse,
mucho menos estimar que si en la marca se plasma un dibujo que corresporde a producto (en
este caso el zapato mismo) este corresponde a disefio del mismo, ya que como ha quedado
claro, disefio y marca son elementos diferentes entre si.

En juicio se acredito que la sociedad sdlo es titular de las marcas segun certificados de
registro, més no del disefio del calzado que comercializa, no se acredita la conducta sefialada
en e Art. 229 C.Pn., ya que la sociedad que representa el imputado no han reproducido,
imitado o modificado en sus productos las Marcas o Distintivos Comerciales registrados por
la denunciante, situacion que también se evidencia en € hecho gue |os mismos testigos
expusieron que tenian que observar la marca del producto para diferenciarlos.
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En todo caso, de estar registrados a favor de la denunciante los disefios del calzado que
comercializay tener exclusividad el delito que se configurariaes VIOLACION DE
PRIVILEGIOS DE INVENCION. El tribunal absuelve a imputado en responsabilidad penal
y civil, y no hace relacion ala Inscripcion de las Marcas,

(Sentencia 19:20 horas del dia 20 de septiembre de 2004, Tribunal Sexto de Sentencia
de San Salvador.)

8- Tema EIl Cdadigo Penal no amparaa Autor en sus derechos Morales, sino Unicamente en
sus Derechos Patrimoniales

El delito de Violacion de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de la
estructura del codigo penal afecta el bien juridico patrimonial de las personas, sea en forma
directa o indirecta por la proteccién de facultades de orden moral que contiene, pero que a fin
su afectacion redunda en un perjuicio econdmico, todo lo cual esacorded Art. 5y 7 dela
Ley de Fomento y Proteccion ala Propiedad Intelectual.

En el presente caso no hay delito que perseguir ya que la victima dio autorizacion
expresay por escrito a imputado de utilizar y grabar agunas de sus canciones, de las que €
procesado utilizé y grabd una; se debe excluir el andlisis acerca del plagio; acercadela
comunicacion publica, la victima autorizé a imputado a que grabarala canciéony lo
incorporara en su repertorio, y ello implica unalista de obras musicales o canciones que una
persona, empresa 0 compafia tienen estudiadas y preparadas para ser presentadas y €jecutadas
de manera directay ante e publico.

La victima en su autorizacion no impuso ninguna condicion respecto a la conservacion
de su derecho moral, especificamente en |o relacionado a reconocer a su persona como el
autor de la cancién que fu incluida en el soporte de reproduccion musical, y aa prohibicion
de modificacion dd titulo de la cancion, que seguin € fisca es o que hace que exista delito.

No obstante €l art. 6 de la citada ley dispone que € derecho moral del autor es
imprescriptible e inalienable y que no comprende todas las facultades que taxativamente e
mismo sefiala, ello no significa que en toda reproduccidn y comunicacion publica, deban
considerarse aplicados de forma automética todos esos derechos, ya que estos son
FACULTATIVOS DEL AUTOR, es decir que estan reservadas a uso discreciona de su
particular decision en cada contratacion u autorizacién que otorgue.

Lo que reclama la victima debe hacerlo por la via mercantil segun € art. 184 de laLey
citada, reclamando la reivindicacién de sus derechos, puesto que ha habido incumplimiento de
la aplicacion de los derechos morales. Lo anterior porque € art. 226 C.Pn., sanciona ante la
comision de la conducta sin autorizacion del autor; s consideramos que el imputado ha
incurrido en delito por la omisién de asentar y expresar e nombre de la victimay haber
modificado el nombre de la cancién, ello no significa otra cosa que pretender actuar en contra
del principio de legalidad que establece la Congtitucién y la Ley Penal, pues s € art. 226
C.Pn., no regul 6 de forma precisa e inequivoca que quien no respetara los derechos morales
dedl autor de la obra, incurriria en lainfraccién penal, no puede haber lugar a considerarse
delito alguno por € irrespeto de esos derechos morales.
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No obstante debe advertirse que € tipo penal contempla LA DISTRIBUCION DE LA
OBRA actividad para la que la victima no ha dado autorizacion. El material secuestrado fue
elaborado y se encontraba en ese lugar (casa del imputado) para su comercializacion mediante
laventa, ya que por la cantidad no es para uso domestico o personal del imputado, lo que se
ratifica con laleyenda que contiene e materia relativo a asiento de los niimeros telef6nicos
donde se pueden hacer pedidos de dicho material.

La Camararevoca el sobreseimiento definitivo decretado por un Juez de Paz, decretala
Instruccién contra el Imputado. (Sentenciade las 12 horas del dia 13 de septiembre de 2004.
Camara Primera de lo Penal de la Primera Seccion del Centro. San Salvador. En Apelacién
interpuesta por la representacion fiscal, ante el sobreseimiento definitivo decretado por un
Juez de Paz).

[Sigue &l Anexol
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ANEXO

Notas: Fichal- Maximal - Maxima?2 -

0141-13-2002

TRIBUNAL QUINTO DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR, a las Diecinueve horas
del dia veinticinco de febrero de dos mil dos.

Visto en Juicio Oral y Publico € Proceso Pena marcado con € Numero 163-2001,
promovido en e Juzgado Quinto de Paz de esta Ciudad, en contra del Imputado
GUILLERMO CANAHUATI, quien es de cincuenta y cinco afios de edad, comerciante,
casado, nacido en San Salvador, nacido e dia veinticinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco, hijo de Ramoén Canahuati y de Margarita Miguel, con domicilio en Calle
Rubén Dario, nimero mil ciento treinta y seis, de esta jurisdiccion; por € delito Calificado
como VIOLACION DE DISTINTIVOS COMERCIALES, previsto y sancionado en €
Art. 229 del C.Pn., en perjuicio de SANKEY INDUSTRY CO. LTD., hecho sucedido en €l
Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado sobre la calle Rubén Dario, nimero mil ciento
treintay seis, de esta ciudad.

Como partes han intervenido en las presentes actuaciones. En su calidad de Agentes
Auxiliares de la Fiscadia Genera de la Republica Los Licenciados TATIANA
MARGARITA UCEDA LOPEZy GUILLERMO ANTONIO TORRES ARITA; yensu
calidad de Defensor Particular del Imputado, € Licenciado OSCAR ALBERTO LOPEZ
JEREZ; todos mayores de edad , Abogados de la Republica, y del domicilio de esta ciudad.

Se advierte que de conformidad a lo establecido en los Arts. 19 Numeral 1, 53 Inciso tercero
literal @), 338 y siguientes, todos del C.Pr.Pn., en relacion con € Art. 229 C.Pn., e presente
Proceso Pena fue sometido a conocimiento de este Tribunal de Sentencia en forma
Unipersonal, siendo la Vista Publica presidida por € sefior Juez Titular Licenciado JOSE
MIGUEL VALDESIRAHETA, acargo de quien ademas estuvo la redaccion de |a presente
Sentencia.

|- DESCRIPCION DE LOSHECHOS

A- Los Agentes Auxiliares de la Fiscalia Generd de la Republica, los Licenciados TATIANA
MARGARITA UCEDA LOPEZ y GUILLERMO ANTONIO TORRES ARITA,
acusaron a imputado GUILLERMO CANAHUATI, segin Dictamen de Acusacion
presentado en e Juzgado Quinto de Instruccion de esta Ciudad, € dia Veintiséis de Junio de
Dos Mil Uno, por los siguientes hechos; """ " nnnnmmmmnnnns Oue mediante
denuncia formal interpuesta por parte de los sefiores ROBERTO ROMERO PINEDA vy
VANESA BEATRIZ NUNEZ BANOS, apoderados legaes de SANKEI INDUSTRY Co.
LTD, se tuvo conocimiento que en Almacenes de repuestos Monterrey, ubicado sobre la calle
Rubén Dario, numero mil ciento treinta y seis, San Salvador, se encontraban importando y
comercializando productos falsamente identificados por medio de marca de fabrica o de
comercio 555, desconociendo hasta ese momento el nombre del productor y €l propietario de
dicho Almacén, asi mismo manifestaban que la marca 555 se encontraba inscrita en la
Republica de El Salvador, a favor de SANKEI INDUSTRY, Co., LTD, desde €l cinco de
junio del afio recién pasado. Ante tal aseveracion en el ente fiscal inici6 una serie de
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investigaciones a fin de dilucidar por una parte la existencia delictiva y por otra la
individualizacion de responsabilidades, realizando para tal fin una serie de diligencias
administrativas tales como: Se solicit6 a registro de Comercio certificacion de la marca 555,
a efecto de comprobar la legitima titularidad de aquella de parte de SANKEI INDUSTRY CO
LTD., ademas se solicit6 al ente jurisdiccional una serie de peticiones que se concretaron en
solicitudes de Registros y Autorizacion para secuestrar efectos concernientes a delito
investigado; de tales diligencias se obtuvo la realizacién de el correspondiente registro en €l
Almacén Repuestos Monterrey, dando como resultado €l secuestro de diferentes productos no
originales con la marca 555 consistentes en repuestos de vehiculos en esfera, pitman,
terminales de direccion, brazos de direccién, barras de cremallera, tercer brazo, brazo pitman,
y brazo de cremallera, barras de direccion, como también cgas vacias con nombres y
caracteristicas no originales.

En @ registro no hicimos acompafiar de técnicos en ingenieria automotriz, y en disefio
gréfico, a fin de que nos auxiliaran a verificar la autenticidad de los productos o repuestos no
originales, como prueba anticipada de conformidad al art. 270 Pr.Pn., levantando acta de todo
lo actuado.

Que todo lo anterior fue presentado para su ratificacion a Juzgado Décimo tercero de Paz, de
esta ciudad el dia veintidos de marzo del presente afio, en base a art. 180 Pr.Pn.

Posteriormente en sede fiscal con fecha veintisiete de marzo del presente afio, se presento el
sefior GUILLERMO CANAHUATI, en calidad de propietario de Almacenes Monterrey,
segun escritura publica de sociedades, juntamente con su defensor particular, el Licenciado
LOpez Jerez, para hacer valer sus derechos y garantias, de conformidad al art. 87 Pr.Pn., y asi
mimo realizar su defensa material y técnica de conformidad a art. 9y 10 Pr.Pn.

Asi pues con las diligencias anteriormente mencionadas se logro establecer certeramente la
hipétesis factica planteada en la denuncia respectiva 'y se logro verificar la autoria ddl ilicito
en mencion.

En el transcurso de la etapa de instruccion, se han recabado publicaciones de los diarios. La
Prensa Grafica'y € Diario de Hoy, de diferentes fechas, en las que se publicaba avisos de
falsificacion de productos de la marca "555", por parte de SANKEY INDUSTRY CO. LTD.,
haciendo saber a publico en general que los productos antes manifestados se encontraban
siendo falsificados en la Republica de Tawan,.” """ """ """

B. El Debate se inicio y finalizo este dia yal referirnos a desarrollo de la Vista Piblica, en
ella la parte defensora del acusado interpuso un incidente que resolver conforme e Art. 339
C.Pr.Pn., consistente en: Una excepcion perentoria en base a lo prescrito en e Art. 277
Numero 2 C.Pr.Pn., pues € delito que se conoce es perseguible previainstancia particular y €l
poder presentado para iniciar la accion penal no es suficiente segin lo establecido en el

articulo nueve de la Ley del Notariado, pues e Acta de Certificacion Notarial del Poder
presentado no esta enlazada con la traduccion del poder, es decir, que la accién no fue
iniciada legalmente, en consecuencia se trata de una excepcion perentoria que conlleva a una
Nulidad Absoluta segin lo establecido en el articulo doscientos veinticuatro del Cédigo
Procesal Penal, la cual no puede ser subsanada presentando el origina del poder, por lo que
solicité un sobreseimiento definitivo a favor de su defendido o Nulidad Absoluta del proceso
por haberse iniciado la accién pena de una forma ilegal, incidente que fue resuelto en su
oportunidad. En € transcurso de la Vista Publica desfil6 la prueba siguiente: a) PRUEBA
PERICIAL: consistente en: Informes emitidos por los peritos José Mauricio Ponce Martinez
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y Ricardo Antonio Barraza sobre la legitimidad de los productos secuestrados en € almacén
propiedad del procesado; b) PRUEBA DOCUMENTAL: consistente en la siguiente: 1-
Denuncia con el Poder respectivo, ratificacion de la misma, y autorizaciéon de la Instancia
particular para proceder penalmente; 2- Certificacion de Registro de la marca Industria o de
Fabrica "555", extendido por e Departamento de Registro de la Propiedad Industrial del

Registro de Comercio; 3- Certificacion de Escritura de Congtitucién de la Sociedad Colectiva
Canahuati y Compafiia, debidamente autenticada, otorgada € veinticinco de octubre de mil

novecientos ochenta y tres ante los oficios notariales de Salvador Iraheta Romero; 4- Acta de
Registro efectuado en €l local del negocio denominado "Almacén de Repuestos Monterrey”,
el dia veintiuno de marzo de dos mil uno; 5- Ratificacion Judicial del Secuestro, realizado por
el Sefior Juez Décimo Tercero de Paz de San Salvador, de fecha cuatro de mayo de dos mil
uno; 6- Certificacion del Registro de la marca 555 de la Republica de Costa Rica, Hondura y
Japdn; 7- diligencias de traduccion del Certificado Japonés; 8- Dos hojas volantes, en las que
se advierte a comercio y al publico en general, de lafasificacion fuera de Japon del producto
origina de la marca "555"; 9- Anuncios Periodisticos, y 10- Factura Comercial Nimero
Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete, extendida por Almacén de Repuestos
Monterrey de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil. Advirtiéndose que tanto la prueba
pericial, como documental fue incorporada a Juicio mediante su lectura, de conformidad a lo
establecido en €l Art. 330 Numerales 1y 4 C.Pr.Pn

C- Al hacérsele saber |os Derechos y garantias que de conformidad alos Arts. 11y 12 Cn.; 4,
9, 10, 87, 259 y 261 C.Pr.Pn.; y 14.3 del Pacto Internaciona de Derechos Civiles y Politicos,
8ly2literdles" b","c","d","e", "f"y"g" dela Convencibn Americana Sobre
Derechos Humanos le corresponde a imputado GUILLERMO CANAHUATI vy
preguntarsele por parte de este Tribunal si rendiria su Declaracion Indagatoria, respecto al
delito que se le atribuye, € Imputado manifestd que haciendo uso de uno de los derechos que
laley le confiere no rendiria su Declaracion Indagatoria de los hechos que se e atribuyen.

[I- CALIFICACION JURIDICA DE LOSHECHOS.

El Art. 229 C.Pn, tipifica e Delito de VIOLACION DE PRIVILEGIOS DE
INVENCION, asii""" El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de
titular, reprodujere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare, marca, nombre
comercia, expresion, sefiadl de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo
los derechos aparados por la Propiedad Industrial registrada conforme a la ley, sera
sancionado con prision de uno atres afos.

En la misma sancion incurrird quien, a sabiendas poseyere para su comercializacion o pusiere
en e comercio, productos o servicios con distintivos comerciales que, conforme a inciso
anterior, constituyere una infraccion de los derechos exclusivos del titular de los mimos." " "

En e Art. 229 C.Pn., se tipifican, en relacion con la marca, nombre comercial, expresion,
sefial de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, dos modalidades de conductas: la
primera hace referencia a que <<reprodujere, imitare, modificare o de cualquier modo
utilizare >>. La segunda a que << poseyere para su comercializacion o pusiere en €
comercio, productos o servicios con distintivos comerciales que constituyere una infraccion
de los derechos exclusivos ddl titular de los mismos >>. En ambos casos se castiga cualquier
manera de reproduccion, imitacion o modificacion ilegitima de los objetos amparados en
estos derechos. Con la doble adecuacion de la conducta tipica se pretende cubrir todo € ciclo
de la defraudacion de la propiedad industrial sobre marcas y nombre comercial, tanto en la
usurpacion del derecho del inventor, como de la explotacion ilegal.
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El andlisis juridico del tipo penal se desprende de la valoracion tanto objetiva como subjetiva
de los elementos del tipo, qué, para el caso sub-judice, se establece a partir del verbo rector
"comercializar", siendo € comercio de un producto con distintivo comercial infringiendo los
derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme alaley.

El bien juridico protegido es una parte de la propiedad industrial, la cual puede definirse como
el derecho que adquiere por si mismo e inventor o descubridor con la creacién o
descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y € productor, fabricante o
comerciante con la creacion de signos especiales con |os que aspira a distinguir los resultados
de su trabagjo.

El sujeto activo se encuentra indiferenciado con la expresién normativa "el que”, con lo que
se establece que dicha calidad puede ser atribuible a cualquier persona que realice la conducta
tipica descrita. El sujeto pasivo, unicamente puede ser aguella persona natural o juridica que
se vea afectada por la violacion de su derecho de propiedad industrial debidamente registrado.

La conducta tipica en el caso en concreto se determina por la comercializacion y posesion
para la misma, por persona no facultada legalmente, de productos que por sus caracteristicas
especiales son susceptibles de distinguir por ser mercancias producidas y elaboradas por una
determinada empresa fabril o industrial.

El presupuesto principal de la comision del ilicito se determina a establecer la existencia de
un distintivo comercia debidamente registrado, del cua su titular ha negado la licencia de su
uso y derecho al disfrute al sujeto activo del ilicito.

El tipo subjetivo se determina a establecer que e sujeto activo realizaba la conducta tipica
con pleno conocimiento y voluntad de gque los productos que poseiay comercializaba eran de
explotacion exclusiva de su titular, por no poseer la respectivalicencia para su uso.

IV.- ANALISIS DE LA PRUEBA INCORPORADA EN LA VISTA PUBLICA Y
HECHOSACREDITADOS.

Durante el desarrollo de la presente vista publica, desfilo prueba, pericial y documenta y al
respecto de la misma se hacen las siguientes consideraciones:

El hecho acusado es de aquellos que de conformidad a lo establecido en el art. 26 del C.
Pr.Pn. son de previa instancia particular, y siendo que dicho punto ha sido debatido en juicio,
este Tribunal tiene por establecido que €l acta de Autorizacion para e gercicio de la Accion
Penal por parte de e Ministerio Fiscal, otorgada por la Licenciada Vanessa Beatriz Nufiez
Barfios, de fecha veinticuatro de Enero de Dos Mil Uno, ha facultado al Ministerio Fiscal para
el gercicio de la correspondiente accion y que la personeria con la que actuo la Licenciada
Nufiez Bafos, fue suficiente para conceder dicha autorizacion, por llenar el poder con € que
actio los requisitos de ley, dicha Autorizacion ademas es pertinente por gercer la
representante de la Compahia afectada |os derechos que a misma le asisten consagrados en los
Convenios de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, 1os cuales congtituyen leyes de la Republica.

El hecho acusado, que congtituye €l delito de Violacion de Distintivos Comerciales, requiere
obviamente que exista alguien que gerza la titularidad sobre una marca o digtintivo
comercial, y en e presente caso sobre dicho punto se ha establecido que la propiedad de la
Marca Industrial o de Féabrica, consistente en los nimeros 555 encerados en un Ovalo, ha sido
debidamente acreditada con la Certificacion Notarial del Certificado de Registro de la misma,
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en el cual consta que dicha Marca Industrial es propiedad de SANKEI INDUSTRY CO. ,
LTD, compahia de nacionalidad japonesa, marca que distingue repuestos para los sistemas de
suspencién de vehiculos, tales como: terminales externas, bases de cremallera, montgjes de
barra lateral, esferas, varillas centrales, equipos de €e brazo interno, tercer brazo de direccion,
brazo de pitman, ges de direccion, montajes de tijera inferior, barras cruzadas y varillas de
arrastre, dicha certificacion expedida € ocho de junio de dos mil; ded mismo modo se ha
establecido la propiedad de dicha Marca de Fabrica en las Republicas de Honduras y Japén,
las cuales pertenecen a la Compafiia japonesa SANKEI INDUSTRY CO., LTD. Por lo que
este Tribunal no tiene duda sobre la propiedad que dicha Compafiia tiene sobre dicha marca.

El Ministerio fiscal en el gercicio de la acion pena y en base a diligencias que € mismo
realizo, decidio llevar a cabo un Registro con prevencion de alanamiento en las Instalaciones
de & Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado en calle Ruben Dario, nimero Mil Ciento
Treintay Seis de esta ciudad, € cual se redlizo € dia veintiuno de marzo de dos mil uno,
habiéndose secuestrado en e mismo quince cgas de cartdn conteniendo en su interior
setecientos diecisiete cajas de cartdén con esferas, pitman, terminales de direccion, brazos de
direccion, barras de cremalleras, tercer brazo, brazo pitman, brazo de cremallera, y barras de
direccién, asi como veintitrés cajas vacias, secuestro que se realizo, en base a determinar los
peritos que les acompariaban en dicho registro que dicho producto no era original, todo lo cudl
consta en la respectiva Acta de Allanamiento incorporada al juicio.

El secuestro anteriormente sefialado en cumplimiento a lo ordenado en el art. 180 Pr.Pn. fue
ratificado en tiempo y forma, tal y como consta en € auto emitido por e sefior juez Décimo
Tercero de Paz de esta ciudad, a las once horas y veinte minutos del dia veintidés de Marzo
de Dos Mil Uno, auto debidamente incorporado a juicio, de ahi la legalidad del secuestro
efectuado por el Ministerio Fiscal.

Sobre el producto secuestrado, es decir, los repuestos y |as cagjas de cartdn, se practico prueba
pericial, realizada ésta por € Licenciado en disefio gréfico sefior José Mauricio Ponce
Martinez, quien logro establecer que las cajas de los productos Three Five ( 555 ) encontradas
a momento de hacerse e Allanamiento en e Almacén de Repuestos Monterrey, no poseen

caracteristicas de originalidad, si bien es cierto poseen similitudes, estas no corresponden alas
caracteristicas del original: disefio de logotipo, técnicas de impresion, materiales de
impresion, ( en € caso del material sensible d tacto y de la bolsa plastica), € disefio del

logotipo de la marca 555 que aparece en las cgas de los productos Three Five ( 555 )
encontradas en e establecimiento " Almacenes de Repuestos Monterrey " imita con
deficiencias de dibujo a logotipo de la marca Three Five ( 555 ), las cgjas de los productos
Three Five ( 555 ) encontradas en el establecimiento " Almacén de Repuestos Monterrey " no
han sido impresas con los parametros de calidad de las originales, la bolsa del producto
interna de las cgjas de los productos Three Five ( 555) encontradas en € establecimiento "

Almacenes Monterrey " no han sido elaboradas con los estandares de calidad de las
originales; del mismo modo la pericia realizada por € Ingeniero Automotriz Ricardo Antonio
Barraza Sandoval, logro establecer que las piezas encontradas en e allanamiento que se
reaizo en " Almacén de Repuestos Monterrey " no ofrecian ninguna garantia en rendimiento
por lo que su duracién es mucho menor a la vida Util de las piezas originaes; las anteriores
pericias fueron llevadas a cabo por peritos debidamente acreditados en sede judicial, por 1o
gue a este Tribunal merecen entera fe las conclusiones a las que los mismos llegaron y de
ellas se tiene debidamente acreditada la falsedad de |os repuestos encontrados en el " Almacén
de Repuestos Monterrey " asi como la falsedad de las cagjas que contenian dichos repuestos y
en las cuales se encontraba impresas € logotipo de la marca 555.
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La Compafiia SANKEY INDUSTRY CO. LTD, por medio de publicaciones hechas en €
Diario de Hoy, de fecha seis de Julio de Dos Mil y en la Prensa Grafica del dia diez de Julio
de Dos Mil, hizo saber al publico y en especial atodos los comerciantes, sobre la falsificacion
que se estaba realizando en el pais de productos consistentes en repuestos para automoviles,
amparados en su conocidamarca" 555 r " y que los mismos eran de fabricacion Taiwanesay
gue sus originales eran de fabricacion Japonesa, advirtiendo que se gercerian las acciones
correspondientes en contra de los importadores y detalistas que estuvieren comercializando
los mismos; omitira este tribunal dar valor probatorio a las dos hojas volantes leidas en juicio
ya que se desconoce s las mismas efectivamente |legaron a la poblacion o no, 1o cua daria un
pardmetro a Tribunal para establecer, si las mismas sirven para los efectos de ley ofrecidas en
juicio.

El hecho tipico acusado requiere que una persona, natural o juridica, sin e consentimiento del
titular, " a sabiendas posea " para su comercializacion o pusiere en el comercio, productos con
distintivos comerciales, que sean derechos exclusivos de determinada persona; en €l presente
caso se han determinado |os siguientes parametros.

Se ha establecido que € propietario de la marca de Fébrica™ 555 " encerradaenun ™ Ovalo ",
es la Compariia Japonesa SANKEY INDUSTRY CO. LTD.

Que en € local de " Almacenes Monterrey " se encontrd productos consistentes en repuestos
para suspencion de vehiculos automotores, asi como material de cartén que servia como cgjas
de los mismos, presentaban como marca, la que es propiedad de la Compariia " SANKEY
INDUSTRY CO. LTD. ", es decir , " 555 " y que dichos productos al sometidos a pericias
técnicas, resultaron ser falsos.

Que por haberse encontrado dichos productos, en los estantes de ventas dentro de dicho
Almacén, no hay duda a éste tribunal que los mismos estaban siendo comercializados.

No se ha establecido que €l acusado en juicio no posea autorizacion para la comercializacion
de los productos con la marca" 555 " propiedad de SANKEY INDUSTRY CO., LTD, pero
de acuerdo a la denunciante y a las representantes de la victima que comparecieron en juicio,
Licenciadas Silvia Lorena Hernandez y Meliza Vadivieso Mora, € acusado no es persona
autorizada para la comercializacion de dicha marca, ademas ni € acusado ni su defensor, han
demostrado tal circunstancia, con lo cual obviamente se hubiese puesto fin a la
responsabilidad penal que el acusado ha enfrentado por el delito en comento.

El Tribunal tiene claro, que la comercializacion de los productos encontrados en " Almacenes
Monterrey " constituye una violacién alos derechos que la Compariia SANKEY INDUSTRY
CO., LTD, tiene como propietaria de la marca para repuestos de la suspencién de vehiculos "

555 ", de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Paris para la Protecciéon de la
Propiedad Industrial y Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial y a la
Constitucion de la Republica y leyes secundarias y que dicha Compariia actiio noblemente al

prevenir, incluso a los mismos comerciantes de la falsificacion que estaban siendo objeto sus
productos por parte de otros paises.

Este Tribunal, no obstante, encontrarse frente a la existencia de un delito, como lo es el de
Violaciéon de Distintivos Comerciales, no puede tener por acreditados mas hechos de los
probados en juicio, de ese modo, que en el presente caso se ha establecido que e acusado en
juicio sefior GUILLERMO CANAHUATI, es socio mayoritario, administrador y
representante de la Sociedad " CANAHUATI Y COMPANIA " ello conforme a la
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Modificacion de la Constitucion de dicha Compafiia, otorgada el veinticinco de octubre de mil
novecientos ochenta y tres, desconociendo este Tribunal s ha la fecha lo continla sierdo o
no, es de aclarar que la Certificacion Notarial de dicha escritura, no es la escritura de
constitucion de la Sociedad " CANAHUATI Y COMPARNIA ", desconociéndose € plazo de
duracion de los administradores de dicha Compafiia, pero mas ala de todo €ello este tribunal
no cuenta con los medios de prueba idonea para enlazar, establecer o concluir, cual eslaclase
de relacién que une a sefior GUILLERMO CANAHUATI, con € lugar alanado donde
fueron encontrados los productos con la marca 555 propiedad de SANKEY INDUSTRY CO.,
LTD, es decir, " Almacén de Repuestos Monterrey " , ya que el Unico elemento que nos da
algun pardmetro para establecer que existe " aguna relacion entre Almacén de Repuestos
Monterrey y CANAHUATI Y COMPANIA, es e origina de la factura nimero 76757 de
fecha 24 de Noviembre de 2000, expedida por Almacén de Repuestos Monterrey, y en la cual
en la parte inferior izquierda en letra sumamente pequefiay encerrada en un rectangulo puede
leerse " Por medio de la presente hago constar que debo y pegare a fin del presente mes, a
CANAHUATI Y CIA., @ vaor de estafactura. "; ello ajuicio de este Tribunal no determina
en modo alguno que clase de relacion existe entre el Almacén de Repuestos Monterrey y la
Compafiia aludida, desconociendo si dicho almacén, es propiedad del acusado, sucursal de la
Compafiia que éste representa, deudor de la Compafia Canahuati, Empresa o Sociedad
Independiente de la misma, accionista de la Compaiia Canahuati 6 que dicho almacén esta
intervenido por la Compafia Canahuati, en fin cuad es la relacion entre este y aquella, en
definitiva , cua es la relacion entre € Almacén alanado y e acusado GUILLERMO
CANAHUATI, de ahi que este Tribuna se vea imposibilitado de responsabilizar penalmente
al acusado en juicio GUILLERMO CANAHUATI por € delito acusado, y que € suscrito no
Ilegue a tener €l grado intelectual de la certeza de la responsabilidad penal del acusado, sino
se quede en el grado de la duday en consecuencia sea procedente absolverle de la acusacion
fiscal y de toda responsabilidad a momento de fallar.

Lamenta este Tribuna e menoscabo sufrido en € prestigio de SANKEY INDUSTRY CO.,
LTD., por la falsificacién de sus productos a manos de productores extranjeros y por la
comercializacion de éstos en nuestro pais, debe entender e Tribunal a pesar de no haber
prueba de ello, que también a existido un perjuicio patrimonial de dicha Compafiia, no
obstante ello no implica la determinacion posterior de otros responsables en € presente hecho.

HECHOSACREDITADOS.

Que € dia veintiuno de marzo de dos mil uno, € Ministerio Fiscal en compariia de
peritos particulares y agentes de la Division de Finanzas de la policia nacional civil,
registraron € Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado en Calle Ruben Dario, nimero mil
ciento treinta y seis de esta ciudad, y en dicho registro se encontraron repuestos para la
suspencién de vehicul os consistentes |os mismos en : esferas, pitman, terminales de direccion,
brazos de direccion, barras de cremalleras, tercer brazo, brazo pitman, brazo de cremallera, y
barras de direccion, asi como cajas de cartdon con la marca de fabrica 555, que a dichos
objetos se les practico pericia en e lugar del registro y se determino que los mismos eran
falsos, por lo que se procedi6 a su secuestro ....""".

VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES:

En cuanto a la Responsabilidad Civil, los Arts. 42, 43 y 361 Inciso 3° C.Pr.Pn. facultan a
Suscrito para que al momento de dictar sentencia definitiva, se pronuncie sobre el monto de la
responsabilidad civil, 1a persona que ha de satisfacerla 'y quien ha de recibirla; considerando el
Suscrito que la Representacion Fiscal no obstante que en su requerimiento y en la acusacion
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solicito el pronunciamiento en relacion a la Responsabilidad Civil, considera este Tribunal
gue en e desarrollo de la misma no se presento prueba alguna con la cua establecer €

perjuicio econdmico sufrido por la victima, ni hubo un pronunciamiento en dicho sentido por
parte del ministerio fiscal, por lo que considera razon suficiente para absolver a acusado en
concepto de Responsabilidad Civil, 1o que asi se haré en la parte resolutiva de esta Sentencia
Definitiva

En lo referente alas Costas Procesal es estas deberén correr por cuenta del Estado, en virtud de
gue la acusacion estuvo representada en todo momento por € Ministerio Plblico de la
Fiscalia General de la Republica, razon por la cual este Tribunal es del Criterio de absolver a
encartado.

POR TANTO: Con base en las razones antes expuestas, disposiciones legales citadasy Arts.
11, 12, 15, 27, 74,172,y 181 Cn.; 14.1, 14.2, 14.3 literales d), €) y g), del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos, 1, 5, 7, 8, 9 Y 10 de la Convencion Americana Sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 3,4, 5, 6, Y 229, todos C.Pn,; 1, 2, 3, 4, 5, 19 Numeral 1, 42, 43, 53
Inciso 1 Numerales 7 y 12 e Inciso 3 Litera @), 130, 162, 338, 354, 356, 357, 358, y 360,
todos C.Pr.Pn. EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO:

A.- ABSUELVASE a Imputado GUILLERMO CANAHUATI, de las generades
mencionadas en € preambulo de esta sentencia, de toda responsabilidad penal por € Delito
Calificado Definitivamente como VIOLACION DE DISTINTIVOS COMERCIALES,
tipificado y sancionado en el Art. 229 C.Pn., en perjuicio de SANKEY INDUSTRY CO.
LTD; hecho sucedido en e Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado sobre la Calle Rubén
Dario, numero mil ciento treintay seis, de esta ciudad.

B.- ABSUELVASE a Imputado GUILLERMO CAHANUATI, de las generaes
mencionadas en e preAmbulo de esta sentencia, DEL PAGO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL Y COSTAS PROCESALES ocasionadas en esta Instancia, por e Delito Calificado
Definitivamente como VIOLACION DE DISTINTIVOS COMERCIALES, tipificado y
sancionado en e Art. 229 C.Pn., en perjuicio de SANKEY INDUSTRY CO. LTD.

C.- CESE laMedida Cautelar Sustitutiva a la Detencion Provisional impuesta al |mputado
GUILLERMO CAHANUTI, por € Sefior Juez Quinto de Instruccion de esta Ciudad y para
ello librese el oficio correspondiente.

En cuanto a los objetos que le fueron secuestrados a imputados consistentes en quince cajas
de cartdn conteniendo en su interior setecientas diecisiete cajas de repuestos para automoviles
consistentes en esferas, pitman, terminales de direccion brazos de direccion, barras de
cremallera, tercer brazo, brazos pitman, brazo de cremalleras y barra de direccion, y veintitrés
cgjas pequefias de repuestos para vehiculos vacias, decretase comiso sobre los mismos,
conforme &l Art, 126y 27 C.Pn.

Déjase expedito € derecho a las partes de poder recurrir de la presente sentencia, @so
contrario no se recurriere de esta Providencia, en su oportunidad Archivese las presentes
actuaciones.

NOTIFiQUESE.
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0121-117-2002

TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA; San Salvador, a las ocho horas cinco minutos del
dia veinte de noviembre ddl afio dos mil dos.

Visto en juicio ora y publico celebrado €l dia quince de los corrientes, en € proceso pend
seguido contra ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, de treintay tres afios de edad,
casado, vendedor de equipo de computacion, salvadorefio, originario de San Pedro Masahuat,
donde naci6 € once de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, residente en Calle
Huizlcar y Calle Principal de la Residencial San Fernando, Bosques de San Francisco, casa
ochenta y uno, ciudad, hijo de Roberto Alirio Juarez y Maria Haydee Rivera de Juarez;
portador de su Documento Unico de identidad nimero cero cero diecisiete mil quinientos
dieciséis seis; procesado por e delito de VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR y
DERECHOS CONEXOS, en perjuicio de LA SOCIEDAD MICROSOFT
CORPORATION, representada judiciamente por el Licenciado CARLOS ERNESTO
ALVARENGA ARIAS, mayor de edad, Abogado y de este domicilio, portador de su Carné
de Abogado nimero Cinco mil noventa 'y cuatro, quien estuvo presente en €l desarrollo de la
audiencia. (C/ 191 -2002-1).

Han intervenido como partes en el desarrollo del juicio, en representaciéon del Fiscal General
de la Republica, e Licenciado GUILLERMO ANTONIO TORRES ARITA; y como
Defensoras Publicos del imputado, las Licenciadas BRENDA MARISOL OLIVARES
RAMOSy ANA SILVIA OLIVA CASTILLO, todos mayores de edad, Abogados y de este
domicilio.

Conforme alo prescrito en el Art. 53 Inc. 2° lit. @) Pr.Pn., fue sometido el presente proceso al
conocimiento y decision de este Tribunal de manera Unipersonal, correspondiendo al suscrito
Juez SERGIO LUISRIVERA MARQUEZ conocer y presidir la Audiencia.

Dio inicio e presente proceso mediante la presentacion del Requerimiento Fiscal ante el

Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, €l dia doce de diciembre de dos mil, el cual en
Audiencia Inicial celebrada e dia quince del mismo mes y afio ordend la Instruccion,
remitiéndose el expediente al Juzgado Sexto de Instruccion de esta misma ciudad, € cual en
fecha cinco de abril de dos mil uno, autorizd la conciliacion, pero ante el incumplimiento
injustificado de dicho acuerdo por parte del imputado, el dia dieciséis de septiembre del

presente afio decretd Auto de Apertura a Juicio, remitiéndose el proceso a este Tribunal, el

cual lo recibié el dia dieciocho de septiembre del afio en curso, sefialandose la celebracion del
Juicio el dia veintisiete de ese mismo mesy afio, la que se vio frustrada por haber manifestado
el imputado su deseo de nombrar otro defensor, € cua no conocia € expediente y
|6gicamente no se encontraba preparado; sefialandose nuevamente la misma para € dia cuatro
de octubre del presente afio, en la que tampoco se pudo instalar la vista pablica, por haber
proporcionado & imputado prueba documenta y no encontrarse preparada la defensa en torno
alamisma, reprogramandose ésta para €l dia quince de los corrientes, fechaen laque sedio a
conocer € fallo verbal fundado en razdn de existir audiencias de lecturas en los procesos
marcados con los numeros 209-2002-1 y 204-2002-1, difiriéndose la lectura integra de la
sentencia para este dia.

ENUNCIACION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO.

La fijacion del objeto del debate se establece en la Acusacion presentada por la Fiscaia 'y
admitido en e Auto de Apertura a Juicio en los términos siguientes: "Que mediante denuncia
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formal interpuesta por los apoderados legales de la Sociedad MICROSOFT Corporation,
Licenciados Carlos Ernesto Alvarenga Arias y Manuel Chacdn Castillo, se conoci6 por parte
del ente Fiscal que en e INSTITUTO NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLAN, ubicado
en Kildmetro seis y medio, Carretera Panamericana, contigua a vivero a la Floresta, Antiguo
Cuscatlan Departamento de la Libertad, se encontraban programas de ordenador reproducidos
de formalilicita, ya instalados en las computadoras y sin la debida autorizacion de la Sociedad
MICROSOFT Corporation, quien es la titular de los mismos; que dichos programas fueron
vendidos a INSTITUTO mediante Escritura Publica, por parte del negocio CENTRO DE
SERVICIOS Y SUMUNISTRO PROFESIONALES, antes los oficios notariales de la
Licenciada Celestina Argueta Umaria, con fecha 29 de Septiembre de 1999, en esta ciudad, y
que el sefior ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, actu6é como duefio legitimo de dicho
negocio.

Dandose €l caso que con fecha 27 de Noviembre del afio recién pasado se presenté la sefiora
NOEMI ERNESTINA CONTRERAS DE GUERRERO, quien es la directora del Instituto
Naciona de Antiguo Cuscatlan, a las oficinas de los representantes legales de la Sociedad
ofendida, asi como también a sede fiscal, a manifestar que en nombre de ese Ingtituto
Nacional le compraron a ahora denunciado equipo de computacién y veintitrés programas de
ordenador MICROSOFT WINDOWS 98, y veinticuatro programas MICROSOFT OFICCE
2000 profesional, entre otros, por un precio de DOSCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS COLONES en total. Que paralelamente a la reproduccion de los programas le
fueron entregadas las licencias de MICROSOFT WINDOWS 98, no asi las de MICROSOFT
OFFICE 2000, las cuales no han sido entregadas. Que segun los representantes de la Sociedad
denunciante, e sefior ROBERTO AN TONIO JUAREZ RIVERA, no tenia la autorizacion de
la sociedad MICROSOFT CORPORATION para reproducirlo los programas que fueron
vendidos a Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlan.

Que teniendo conocimiento la representacion fiscal que se encontraban programas ilicitos en
el referido Instituto, se procedio a solicitar ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlan, la
practica de un peritgje Técnico dentro de las reglas del anticipo de prueba a fin de corroborar
s el producto encontrado era o no original.

Que dicha diligencia se obtuvo como resultado lo siguiente:

Se comprob6 que en tal lugar efectivamente se encontraban instaladas de formailicita, y sinla
debida autorizacion, dentro de los ordenadores |os programas cuya propiedad pertenece a la
Sociedad MICROSOFT CORPORATION.

L os programas encontrados se detallan de la forma siguiente:

- Producto Microsoft Office 97 Profesional, fabricante Microsoft Corporation, cantidad uno, y
gue este comprende aplicacion de escritorio comprende Word, Excel, Power Point y Access.

- Producto Microsoft Office 2000 Profesional, Fabricante Microsoft Corporation, cantidad
diecisiete, aplicacion de escritorio.

- Producto Microsoft Oficce 2000 Premium, fabricante Microsoft Corporation, Cantidad uno
aplicacion de escritorio.

- Producto Microsoft Publisher, fabricante Microsoft Corporation, cantidad 4, aplicacion para
elaboracion de publicaciones.
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- Producto McAfee Viruscan, fabricante Network Asociates, cantidad uno, aplicacion para
eliminacion de virus de computadora.

- Norton Antivirus, fabricante Symantec Co. Cantidad catorce, aplicacion para eliminacion de
virus de computadora.

- CD-R’s, de los programas instaladores los que tienen como finaidad permitir la
reproduccién del software un nimero indefinido de veces, consistentes en: Microsoft Office
2000 profesional y Microsoft Publisher 2000, ambos fabricados por Microsoft Corporation.

Que € resultado del peritagje realizado han sido presentados ante el juzgado de Paz de Antiguo
Cuscatlan, por parte de los peritos legamente juramentados para llevar a cabo dicha funcion,
con fecha cinco de Diciembre del presente afio".

El imputado ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, a rendir su declaracion
manifestd: " Que se dedica a la venta de equipo de computadoras desde hace cinco afios, 10
cual ha hecho durante todo este tiempo ininterrumpidamente; que en diciembre de mil

novecientos noventa y nueve, € tuvo relacion comercial con € Ingtituto Nacional de Antiguo
Cuscatlan, ya que les vendid equipo con sus respectivos Software, consistente en Windows 98
y Office 2000 y Norton Antivirus; que é y sus técnicos impartieron la ensefianza académica
en dicho ingtituto ademas, negociandose ambos servicios y haciéndose contratos por
separados; que é entregd tal y como consta en el proceso pues ha presentado prueba en ese
sentido, veintitrés licencias para programas de Windows 98 de escritorio y uno més para
equipo de oficina; que ellos (el declarante y sus técnicos) compran a distribuidores de
Microsoft €l equipo y las licencias, paraluego venderlas a un corsumidor final, en este caso €
Ingtituto Nacional de Antiguo Cuscatlan; que la distribucion de Windows 98 fue legal, a

igual que la de Oficce 2000, comprobado gque en el caso del primer programa se entregaron
oportunamente |as respectivas licencias, pero en el caso del segundo programa, las licencias
del mismo no fueron entregados en tanto que a é no se le pagod en su totalidad |o pactado por
los equipos que instal6, sino que se hizo en dos pagos, pero e segundo pago no se hizo sino
hasta que se realizaron varios tramites de cobro a la institucion educativa; que se hizo un
allanamiento o diligencias de peritge en e afo dos mil, cuando las relaciones comerciales
con e Instituto Nacional terminaron en e mes de junio del mismo afio, cuando los programas
aln no habian sido instalados; que existen cartas donde é solicita que lainstitucién educativa,
envié los datos necesarios para tramitar las licencias, relacionados con nombre de la
institucion, nombre de representa legal, nimeros de identificacion tributaria, rol a que se
dedica la ingtitucion, entre otros y cuando se los enviaron, lo hicieron via fax y resultd

ilegible, por lo que se los volvié a pedir pero nunca los enviaron; que todo ésto, es decir la de
pedir datos y cobrar € resto de la deuda para tramitar las licencias, se estaba negociando al

mismo tiempo que la directora del instituto lo estaba denunciando; confirma que la
distribucion de los programas es lega y € no ha proveido programas ilegales, ni ha realizado
reproducciones de éstos; que en € peritaje que se realizd en las computadoras del Instituto
Nacional de Antiguo Cuscatlén, aparecen ademas unos programas de Publisher y otros
McAfee Viruscan y é y su equipo Unicamente instalaron programas de Windows 98, Oficce
2000 y Norton Antivirus, que é considera que dichos programas, que ni é ni sus técnicos
instal 6, pudieron haber sido instalados por cualquier persona o aumno de la institucién, y no
puede vincularsele a declarante; si en algin momento llegé a darse un procedimiento de
conciliacion en el presente caso, fue para evitar inconveniente en Su negocio, pues éste
marchaba bien y decidié hacerlo y no por considerar su culpabilidad en € hecho; que é

compro a el equipo a la empresa TECNO AVANCE, porque es distribuidor autorizado de
Microsoft, porque éste Ultimo no vende directamente al pais; que en la escritura publica de
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compraventa que se reaizd con € Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlén, se detalan las
veinticuatro computadoras con sus respectivos accesorios, Software o Windows 98, Oficce
2000 y Norton Antivirus; que los requisitos para entregar licencias son nombre de institucion,
nimero de identificacion tributaria de la ingtitucién entre otros; los cuales los entrega a
TECNO AVANCE y éste las envia a Microsoft para hacer las licencias; que la directora del
instituto no envio en su totalidad los datos requeridos para ello, por lo que no se pudo tramitar
las licencias; que para licencias educativas se presentan unos formularios llenos para
mandarlos a Microsoft y no es como €l sistema profesional que se vende con todo y el equipo
la licencia; que a él no se le ha cancelado en su totalidad lo pactado en el contrato, pues se
hicieron dos pagos y esa falta de pago fue lo que impidio |a entrega de las licencias, por las
que se hicieron cartas de cobro al instituto; que él no entrego las licencias por |la falta de pago
y por lafalta de los requisitos para llenar los formularios respectivos; que no le cancelaron en
su totalidad € dinero del equipo que vendi6 aln y cuando se haya redlizado el contrato de
compraventa de las mismas y se mencione e perfeccionamiento de la venta; que las licencias
en esa época eran entregadas en treinta o sesenta dias después de solicitadas, hoy en dia se
entregan en ocho dias; que aceptala existenciadel contrato de compraventa’.

Al hacer uso de su derecho de dltima palabra manifestd: " que en primer lugar no esta
registrado como empresa, ya que é funge como persona natural, que en e expediente solo se
ha presentado fotocopias del contrato de compraventa y no € origina; que efectivamente
existen programas ilegales, pero del peritgje no queda concluido que él haya sido, pues en éste
solo se dice que son ilegales y no quien los hizo o instalé; que € diecisiete de agosto de dos
mil, se dgjé tener relacidén o negocio con € ingtituto de Antiguo Cuscatlan; que no es posible
gue hayan encontrado C.D. parainstalar equipo en €l instituto, pues cuando ellos se fueron se
los llevaron; que no se considera responsable por la instalacion de programas que no fueron
ofertados por él; que otras personas tuvieron acceso al centro de computo desde que él se fue,
por eso mismo no fue cerrado; que no sdlo elos tenian llave del centro de computo; que
consta en €l expediente que a él le debia dinero el instituto; que de ello tiene una contestacion
de fecha cuatro de octubre del dos mil, donde le piden las licencias, por 10 que queda
establecido que en esa fecha estaban en negociaciones, que ellos se fueron y no los han
despedido, porque no les pagaban honorarios; y se considera inocente; pues todo se trata de
un incumplimiento de contrato”.

CONSIDERANDO
PRUEBA PRODUCIDA EN EL JUICIOy VALORACION.

De conformidad a Art. 162 Pr.Pn., que establece los caracteres de la prueba, referentes a la
pertinencia, relevancia, objetividad y legalidad; y en especia la legalidad, ya que la prueba
Unicamente puede ser valorada s ha sido legalmente obtenida, ofrecida y producida, y en
atencion a la garantia contenida en e Art. 15 Pr.Pn., este Juez analizara cada una de las
pruebas, de la siguiente manera:

Declard en el Juicio NOEMI ERNESTINA CONTRERAS DE GUERRERO y manifesto:
"Que es ladirectora del ingtituto Nacional de Antiguo Cuscatlan, asi como es la Representante
del Consgo Directivo Escolar de dicha institucion, teniendo a cargo todas las funciones
administrativas y decisiones del mismo consgjo, asi como las de verificar e cumplimiento de
tales decisiones; que conoce a sefior Roberto Antonio Juérez Rivera, porque é les ofrecio la
venta 'y posteriormente se verificd la compra de equipo de computacién y software; que la
declarante habla en plural ya que las decisiones que se toman en torno a las necesidades del
instituto se realizan en conjunto; que e sefior Judrez Rivera ofertd la venta de un lote de
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computadoras, con sus respectivas licencias a ingtituto, por 1o que se compraron veinticuatro
computadoras, de ellas veintitrés se utilizaron para formar el centro de computo y una de ellas
para las oficinas administrativa; también se compraron las licencias de las veinticuatro
computadoras, para programas de Windows Noventa y ocho, y Oficce Dos mil; a un costo
total de doscientos treinta mil colones aproximadamente, e que incluyé e equipo, los
programas y sus licencias, que éstas Ultimas tenian un costo de treinta y siete mil
cuatrocientos noventa colones, de las que Unicamente se recibieron veintitrés licencias para
Windows Noventa 'y ocho, no asi las licencias de Oficce Dos mil, pues no se entregaron; que
ellos (la declarante y el consgo escolar) solicitaron a sefior Juarez Rivera, que se entregaran
las licencias que hacian falta 'y que ya se habian cancelado, enviandole notas, pero por més
que se le pidi6 a proveedor no lo hizo; que el valor total del equipo, programasy licencias, se
cancel6 en dos cuotas, pero se completd la cantidad pactada, recuerda que una cuota se pago
en diciembre de mil novecientos noventa y nueve dos mil, y la otra e siguiente mes es decir
enero del dos mil; que los programas los instalaron el sefior Juarez Riveray sus ayudantes ya
que también se le habia dado € servicio de impartir clases en € centro de computo; que la
compraventa del equipo, programas y licencias se perfecciono a través de un contrato de
compraventa, ya que la compra fue por una cantidad dta, y con € fin de garantizar €
respaldado del gasto y poder justificarlo ante el Ministerio de Educacion se realizé tal

documento; que la relacion comercia entre € instituto y € sefior Juarez Rivera inicié en €l

mes de noviembre del afio mil novecientos noventa y nueve, finalizando en agosto del dos
mil; que llegd una visita a instituto, en la que la sefiorita Karina de la B.S.A. y dos técnicos
mas, realizaron peritgje en las computadoras, pero la declarante no sabe si las otras personas
gue iban tenian algin cargo como fiscales o jueces, que al centro de computo no tenia acceso
nadie mas que € sefior Juarez Rivera y sus técnicos, por lo que esta segura que €ellos
instalaron los programas ilegalmente en las computadoras; que en € Instituto tiene setecientos
estudiantes, los cuales ingresan en grupos a centro de computo, pero bajo vigilancia de los
maestros; que Juarez Riveray su equipo de técnicos, estaban contratados como maestros para
la ensefianza de computacion, dicha contratacion la hizo el Consgjo Educativo Escolar del

Instituto; que lo pactado por e pago del equipo, los programas y las licencias, fueron
canceladas a través de la entrega de dos cheques a sefior Juérez Rivera; que el sefior Judrez
incumplio el contrato, pues se le cancel ¢ y éste no entrego las licencias; que ellallevo el caso
ante el Ministerio de Educacion, ahi se le cito a sefior Judrez Rivera, para que entregara las
licencias que debia o indicara cuando; y como no se logré ello y no se podia hacer mas se
denuncio € hecho ante la B.S.A. para que se realizara una revision en las compuadoras y asi
confirmar que era lo que en realidad pasaba; que €l centro de computo no se cerrd entre los
meses de agosto y noviembre del dos mil, sino que se siguié trabajando, siendo los
encargados del area unos maestros; que € sefior Juarez y sus técnicos, tenian llave del centro
de computo y €ella era la otra persona que tiene la otra llave; que no recuerda si se recibieron
cartas en relacion a mal uso del equipo; que no recuerda si e sefior Juarez Rivera firmo el

acta en Tecnologia Educativa, sdlo sabe que llegb a la audiencia; que los programas fueron

instalados, ya que los alumnos los ocuparon desde que llevaron el equipo”.

KARINA ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ, manifestd: "Que es asesora de informética
desde hace siete afios, se ha desempefiado en desarrollo de software, educacion y asesorias,
gue a las diez u once horas de las mafiana, del dia cuatro de diciembre del dos mil, estaba en
el Instituto Naciona de Antiguo Cuscatlan, pues fue para realizar un peritgje ordenado por €
Juzgado de Antiguo Cuscatlan, donde ellay otros tres técnicos mas fueron juramentados; que
en dicho centro educativo habian mas de veinte computadoras; que cada computadora tenia
instalados Windows, Oficce, Antivirus, que algunos de ellos no fueron respaldados con sus
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licencias, por lo que a tener a la vista e dictamen del peritgje que realizé recuerda que
diecisiete programas de Oficce Dos mil, no tenian licencias; que los veinticuatro programas
de Windows Noventa y ocho, tenian licencias; que cuando un usuario no se presenta las
licencias de los programas que contiene el equipo, se puede deducir que éste fue copiado, ya
que €l usuario paga €l equipo con todo y & valor de los programas y sus licencias; que puede
darse € caso que € usuario sblo compren un programa y reproduzca los que necesita; que
cada programa tiene un nimero Unico de licencia, y tiene que tener su licencia en fisico
correspondiendo a idioma en que fue instalado y la descripcion del equipo que tiene que
coincidir con el mismo; que cada producto debe de contar con licencia, pues es la Unica forma
de garantizar su legalidad, es decir en su instalacion; que los programas gque encontré en las
computadoras del ingtituto, habian sido colocados en las computadoras sin su respaldo, pues
no contaban con sus licencias; gque ratifica el contenido de su peritaje; que la declarante puede
diferenciar entre un programa instalados de manera legal y uno instalado ilegalmente, por la
presencia de la licencia, ya que éstas se hacen nominales y a portador, las primeras, se
designan a una persona en particular para su uso, ésta la puede mantener o prestar, pero al

verificar la instalacion del programa prestado, aparecera las caracteristicas o € nombre del

propietario; y las licencias al portador, tienen presencia fisica, pues si una persona compra €l

equipo compra la licencia'y le entregan como un "librito" en & que consta su licencia; en €l

presente caso recuerda gque las personas del instituto presentaron una licencia a portador, que
respaldaba un nimero equipos, pues se trataba de una licencia educativa, pero habia otros
productos instalados en los equipos sin licencia 'y no se tenia certeza que fueran instalados
legalmente; que no cualquier persona puede instalar programas, porque los cursos basicos no
se orientan a instalacion de software, solo se toman puntos generales, por 1o que un alumno
gue instale un programa tiene gque tener un grado més de conocimiento que € resto del grupo,
se requiere un grado mas de preparacion para €lo; que ela trabgja independiente y dentro de
sus clientes se encuentra la B.S.A.; que ella fue a hacer la experticia a Instituto de Antiguo
Cuscatlan con Fabio Penado, Augusto Ramos'y € Ingeniero Rosental; que conoce de vista al

sefior Judrez Rivera; que cuando ella refiridé que un aumno necesita un poco més de
preparacion para instalar un programa no se refirio a nivel académico; que es posible
encontrar a una persona de entre un grupo de diez, que instale un programa pero si 1o hace en
veinte méguinas o lo hace veinte veces es con una intencidn dolosa; de un grupo de treinta
alumnos con sus equipos, es mas posible que se encuentran programas borrados y no
instalados, siendo los motivos como ya refiridé que se necesita para la instalacion de
programas un grado més de conocimiento, ademas puede ser la falta de tiempo en los horarios
de clases; que ella no puede asegurar quien fue la persona responsable de la instalacién, solo
puede decir que € ingtituto tenia un documento en e que constaba que € proveedor del

equipo y programas fue € sefior Juarez Rivera'.

ALEX AUGUSTO RAMOS LOPEZ, declar6 en similares términos que la anterior,
confirmando y ratificando e contenido del peritgje que redizo, siendo relevante de su
declaracion: "Que es técnico en equipos de informatica; que para realizar el peritgje en el
equipo del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlan, fue delegado por Microsoft Corporation;
que é trabgjaba para New Milenium, la que se dedica a verificar las legalidades de licencias
de los programas Microsoft; que la empresa New Milenium fue subcontratada por la B.SA.;
gue Karina Ramirez labora para la B.S.A.; que los peritos que asistieron a esa diligencias
fueron juramentados por Juez".

De las anteriores declaraciones se observa que los testigos declararon sobre hechos que
percibieron através de sus sentidos, siendo claros, concordantes, coherentes y espontaneos.
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Se aclara que junto a éstas es necesario valorar la declaracion indagatoria del imputado, pues
aun cuando existe una regla de la indivisibilidad de la confesion que exige considerar no solo
lo desfavorable sino también lo favorable en atencion que constituye una regla de la prueba
tasada que debe ceder ante la sana critica por ser ésta la que permite valorar y llegar a la
verdad real, principio inspirador del juicio previo, garantia que impera en un proceso pendl, €
testimonio del imputado puede ser valorado en conjunto con las demés pruebas y de su dicho
pueden desprenderse elementos probatorios favorables y no favorables a su situacién juridica.

La sefiora Contreras de Guerrero, relata la forma en que se iniciaron las relaciones
comerciales y educativas con e sefior Judrez Rivera y € grupo de técnicos que le
acompafiaban, haciendo trato de la compraventa de veinticuatro equipos de computadora con
Sus respectivos programas y licencias, asi como un contrato de servicios profesionales en la
rama de educacion sobre la materia; habiendo pactado para €ello cierta cantidad de dinero,
|6gicamente la que incluia el pago del equipo y por otro lado el de ensefianza; la primera
cantidad segun lo dicho por la testigo fue cancelado en dos cuotas, asi o confirma ademés €
imputado al rendir su declaracion indagatoria; asi mismo la sefiora Contreras de Guerrero fue
categorica en manifestar que e sefior Juarez Rivera no cumplié con su parte de lo pactado en
tanto que no entrego las licencias correspondientes a los programas de OFICCE 2000 y
NORTON ANTIVIRUS, ya que Unicamente entregd las correspondientes a los programas
WINDOWS 98; en su version € imputado dijo que las licencias de OFICCE 2000 vy
NORTON ANTIVIRUS m se entregaron por dos motivos, €l primero porque a € no le
cancelaron latotalidad del dinero pactado, pues quedé pendiente una cuota que no fue pagada
sino hasta después de varias gestiones de pago y € segundo motivo fue porque de parte del
instituto no se le enviaron los datos de identificacién del comprador necesarios para realizar €
tramite de la licencia que seria de tipo colectivo, porque se trataba de una licencia para
institucion educativa.

La anterior posicion por parte del imputado pierde l6gica en e sentido que de las
declaraciones de los peritos KARINA ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ y ALEX
AUGUSTO RAMOS LOPEZ, quienes fueron nombrados por e Juez de Paz de Antiguo
Cuscatlén, para realizar experticia en los equipos de computadora del Instituto Necional de
dicha localidad, revelan que cuando un usuario adquiere un equipo de computadora a mismo
tiempo compra los programas del mismo con sus respectivas licencias, sino es asi es decir si
adquiere el producto sin licencia lo hace de formailegal, pues cada producto tiene su licencia.

De lo dicho por los peritos durante € Juicio que quedd constancia a través del andlisis del
peritge readlizado por los mismos, que corre agregado a fs. 25 y 26, & que se redizara
siguiendo las reglas de los anticipos de prueba, es decir por orden judicial, sefialamiento para
su verificacion y notificacion de partes, se determina la necesariedad de poseer una licencia
extendida por € fabricante para cada uno de los productos, que la licencia es extendida para €l
software como producto inseparable, por lo que la instalacién de cada uno hace necesaria la
existencia de una licencia.

Visto lo anterior y habiendo sido confirmado el contenido del mismo por dos de los peritos
gue participaron en su elaboracion, se le confiere valor probatorio.

Si partiéramos de la credibilidad de la expresion del imputado resultaria [6gico en el sentido
de que quedando pendiente una cuota por parte dd ingituto, € no tramitd las licencias
pendientes, pero ésta pierde |6gica ante el hecho de sucancelacién, tal y como lo mencioné la
sefiora Contreras de Guerrero, o que no fue desmentido por e imputado, pues éste en su
esencia Unicamente habl6 de un atraso en el pago y no de un impago, por lo que la entrega de
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las licencias se volvia exigible dada su naturaleza de necesarias para demostrar la legalidad en
lainstalacion de los programas.

La anterior afirmacion hace creible la posicion de la sefiora Contreras de Guerrero, pues en
uso de las reglas de la sana critica, este Juez considera que si una persona tiene conocimiento
gue posee un equipo (computadora) que tiene instalados programas ilegales por no contar con
sus respectivas licencias, no se presentaria ante las autoridades correspondientes a denunciar
el hecho; por € contrario si |0 haria una persona que haya cancelado € valor de los programas
con respectivas sus licencias y que ésta Ultimas no le hayan sido entregadas, aln y cuando €
equipo de computacion y sus programas estén completos.

Si bien es cierto los peritos no pueden ser categdricos en manifestar quién o quiénes
instalaron esos programas, si o pueden ser a manifestar que fueron instalados ilegalmente,
pues la legalidad en su instalacion se demuestra con las licencias, las cuales no poseia €
Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlan; por el dicho del imputado y de la sefiora Contreras
de Guerrero se sabe que las personas que instalaron los programas de WINDUOWS 98,
OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS, fueron el imputado y su grupo de técnicos, y que
Unicamente de los primeros (Windows 98) se respaldaron con sus respectivas licencias, en
cuanto a los otros (Oficce 2000 y Norton Antivirus) no tenian respaldo, pues no se contaba
con las licencias de los mismos; y sin hacer suposicion alguna de quién instalo los mismos,
pues existe una manifestacion clara y esponténea en torno a que lo realizd e imputado, se
desprende la responsabilidad de éste de proporcionar las respectivas licencias, pues en este
caso es el proveedor del equipo.

Estuvo sujeto a cuestionamiento e hecho que en el expediente Unicamente consta la fotocopia
del contrato de compraventa del equipo, programas y licencia, siendo € vendedor el sefior
Juédrez Rivera y actuando como compradora la directora del Instituto Nacional de Antiguo
Cuscatlan, por lo que éste no debia ser tomado en cuenta como prueba en el Juicio; lo anterior
se vuelve irrelevante cuando de los testimonios durante el Juicio tanto del imputado como de
la directora de la ingtitucion educativa mencionada, se desprende la existencia de dicho
contrato de compraventa, que alos efectos juridicos determina el acuerdo o pacto entre ambas
partes, la primera de vender y entregar lo prometido, y la segunda de comprar, asi como de
pagar € precio establecido.

El imputado ofreci6 documentacién variada en la que incluye certificacion de un proceso
penal seguido contra € mismo en e Juzgado Primero de Instruccion de esta ciudad,
pretendiendo establecer la causa de su impago en relacién a acuerdo conciliatorio a que se
Ilegb en el Juzgado Sexto de Instruccion de esta ciudad, tal como se mencionaen €l actade la
audiencia preliminar de este Ultimo juzgado, documentacion que consta a fs. 308 al 339; en
relacion a esto, este Juez considera que Unicamente se acredita que en razon del nuevo
expediente penal contra el imputado éste se vio imposibilitado para cumplir con e acuerdo
conciliatorio referido, pero a efecto de desacreditar una imputacién en su contra es irrelevante.

Dias antes de la celebracion del Juicio e imputado presentd prueba documental consistente
en: dos cartas dirigidas a Instituto Naciona de Antiguo Cuscatlan y varias facturas de compra
por parte del imputado a Tecno Avance; al respecto este Juez observa que dichos documentos
son privados y no han sido autenticados para ser valorados como prueba, por 1o que sin méas
andlisis se considera no valorables.

HECHO QUE ESTE JUEZ ESTIMA ACREDITADO.
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Conforme a lo prescrito en @ Art. 357 No. 3° Pr.Pn., e suscrito Juez y valoradas las pruebas
desfiladas en e juicio estima como hecho acreditado: "Que a favor del INSTITUTO
NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLAN, ubicado en Kilémetro seis y medio, Carretera
Panamericana, contigua a vivero a la Floresta, Antiguo Cuscatlan Departamento de la
Libertad, de parte del Centro de Serviciosy Suministros Profesionales, cuyo Gerente Técnico
es e sefior ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, se instalaron veinticuatro equipos de
computadora con sus respectivos programas WINDOWS 98, OFICCE 2000 y NORTON

ANTIVIRUS, en razon de haberlos comprado e primero incluyendo en el pago ademés del

valor del equipo, € de los programas y sus respectivas licencias, acordando € pago de
DOSCIENTOS TREINTA MIL COLONES, los que fueron cancelados en dos cuotas; que
ante el pago de la Ultima cuota de parte de la institucion educativa en mencién, sin que e

proveedor Roberto Antonio Judrez Rivera, entregara las licencias correspondientes a los
programas de OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS, la directora del relacionado instituto
denuncia ante las autoridades correspondientes, solicitando la Fiscalia Genera de la
Republica a Juez de Paz de Antiguo Cuscatlan la experticia en los equipos del ingtituto
nacional de esa localidad para determinar la legalidad o ilegalidad en las instalacion de los
programas que se encontraban de los mismos, concluyendo los peritos Karina Elizabeth
Ramirez Ramirez y Alex Augusto Ramos Lopez entre otros, la instalacién de programas de
forma ilegal por no fueron respaldados con las respectivas licencias, entre éstos programas se
encontraban los siguientes:

Producto Microsoft Office 2000 Profesional, Fabricante Microsoft Corporation,
cantidad diecisiete (17), aplicacion de escritorio.

Producto Microsoft Oficce 2000 Premium, fabricante Microsoft Corporation, Cantidad
uno (01), aplicacion de escritorio

Norton Antivirus, fabricante Symantec Co. Cantidad @torce (14), aplicacion para
eliminacion de virus de computadora’.

VALORACION JURIDICA.

Respecto alainfraccion objeto de juicio el Codigo Penal prescribe:

"VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

Art. 226.- El que reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare publicamente, en todo o
en parte, una obra literaria, artistica, cientifica o técnica o su transformacion o una
interpretacion o gecucion artistica fijada en cualquier tipo de soporte o fuere comunicada
a través de cualquier medio, sin la autorizacion de los titulares de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, sera sancionado con prisién de uno
atresanos.

En la misma sancion incurrira quien no depositare en el Registro de Comercio, importare,
exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o gecuciones sin la
debida autorizacion." .

TIPICIDAD.

Los hechos probados evidencian la existencia de un contrato en virtud del cual ROBERTO
ANTONIO JUAREZ RIVERA vende tanto equipos de computadoras como el respectivo
software (Windows 98, Office 2000 y e Norton Antivirus), a precio de DOSCIENTOS
TREINTA MIL QUINIENTOS COLONES.

La instalacion de los programas requeria de la autorizacion de Microsoft, entidad que por ser
titular del derecho a wso tiene la exclusiva facultad de hacerlo.
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Cuando € legidlador sanciona la violacién de los derechos como autor de una obra 0 como
cesionario de los derechos, en el fondo pretende salvaguardar €l derecho de aquellas personas
gue por su ingenio o esfuerzo crean algo que resulta ser de utilidad de los seres humanos.

Los derechos sobre el uso del software es de conocimiento obvio que requieren autorizacion,
de antemano se sabe que por estar sujeto a proteccion, su uso requerir de un sacrificio
economico a favor del titular del derecho.

Todo lo anterior queda ademés evidenciado, en € sentido que e imputado recibié una
prestacion econdmica por la instalacion de los programas.

El uso indebido de los programas ha generado un perjuicio en MICROSOFT por cuanto no ha
sido redidad su beneficio econdmico, por lo que es constatable una afectacién a su
patrimonio.

En e marco de lo anterior es evidenciable que se ha violado € derecho de exclusividad de
MICROSOFT, encajable por ende la conducta en e tipo pena VIOLACION DE LOS
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS,; y a establecerse la intervencion de
ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA en la gjecucion de los hechos tiene la calidad de
autor inmediato o directo.

Es evidente que & imputado al estar impulsado por su beneficio econémico, sabia que sin la
autorizacion legal instalaba programas de software, y su voluntad se conducia en ese sentido,
por consiguiente su actividad es dolosa.

INEXISTENCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICACION.

En e accionar del imputado no se percibe circunstarcia justificante que permita determinar
gue estaba autorizado parainstalar ilegalmente los programas.

Todo lo anterior determina que la antijuricidad se da tanto en su sentido formal como
material.

CULPABILIDAD.

De acuerdo alas pruebas vertidas se observa que ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA,
tanto en la época de los hechos como en la actualidad, es persona capaz de comprender como
de actuar conforme a esa comprension.

Acorde a la edad del imputado es l6gico que conozca que conductas como la realizada es
prohibida.

No existe en e proceso circunstancia alguna que determine que al momento de la instalacion
de los programas, a imputado no se le pudiera exigir haber actuado de otra manera.

Sobre la base de lo anterior se estima que la conducta enjuiciada es tipica, antijuridica y
culpable, por ende constitutiva de delito, consecuentemente es procedente condenar
pena mente.

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA.

La pena para e delito de VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS oscila de entre uno y tres afos de prision; de ahi que tomando en consideracion
tal minimo y maximo legal, como los Art. 62 y 63 Pn., cabe considerar o siguiente:

El hecho revela mediana gravedad pues de por medio esta €l prestigio de la institucién en que
se instalaron los programas (un instituto dedicado ala educacion publica).

Procesalmente se desconocen |os motivos que impulsaron a hecho, pero supone este juez que
obedecen a la misma necesidad econdmica del imputado, que aln en caso de existir, no
justifica €l hecho, pero si es un parametro que determina el atemperamiento de la pena.

El imputado tiene una educacion (egresado en Ingenieria en sistemas) como edad (treinta y
tres afios) que de manera suficiente lo ubica con un conocimiento pleno para saber 1o que
hacia, como también para autocontrolarse y evitarlo.

No se observa ninguna circunstancia agravante ni atenuante.

Sobre la base de lo expuesto este Juez considera legal imponer la pena de DOS ANOS DE
PRISION.
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Tomando en consideracion que e imputado se ha mostrado siempre en disposicion de
presentarse a tribunal, que la pena es baja, se estima que garantizando las obligaciones civiles
es procedente suspender condicionalmente la gecucion de la pena, 1o que es mas beneficioso
alos efectos de los fines de la pena.

Consecuentemente en caso de cumplir con la garantia del pago sera procedente ponerlo en
libertad.

Mientras no se cumpla la garantia de pago, tomando en cuenta € establecimiento de la
existencia del delito como su intervencion es procedente ordenar su prision preventiva

El periodo de prueba estara sujeto a plazo de tres afios, en los cuales el imputado debera
presentarse cada dos meses en € dia que lo indique € Juzgado Segundo de Vigilancia
Penitenciaria.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

En el aspecto civil debe advertirse que la parte fiscal no ha sido concreta en expresar una
cantidad exacta a condenar civilmente, aunque ha solicitado la condena civil; € representante
de la Sociedad Ofendida solicité en el monto equivalente por € que se concilio.

El delito de VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
conlleva de por si una pretension econdmica, a la vez supone una cuantia en especifico como
solicitada, por lo que es dable poner a este Juez en condiciones para fijar un monto pero
exclusivamente sobre la base de lo discutido durante todo el procedimiento. En e presente
caso, e Unico monto que fue objeto de discusion en el Juicio asciende a la cantidad de SEIS
MIL DOLARES, cantidad que segun acuerdo conciliatorio de fs. 168 a 169, se cancelaria en
siete cuotas de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON QUINCE
CENTAVOS, de las que Unicamente se pag6 una cuota, por lo que a hacer una operacion de
resta, estariamos hablando de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS; en e sentido expuesto, a nenos en esa cantidad es
dable condenar civilmente.

En cuanto a los perjuicios no cabe fijar nada en atencién a que no se ha fundamentado en la
acusacion fiscal; y en cualquiera de los casos la fijacion generaria violar el principio de
audienciay el de congruencia pues ello no ha sido objeto de debate en €l juicio; pero le queda
expedito € derecho alavictima de gercer la accion en la jurisdiccion civil.

POR TANTO: con base en las razones antes expuestas, disposiciones legales citadas y Art.
11, 12, 172 Cn.; Art. 44, 45, 46, 47, 58, 62, 63, 226 Pn.; Art. 53 Inc. 2° lit. @), 292, 354, 356,
357, 358, 359 y 361 Pr.Pn., EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, ©

Juez SERGIO LUIS RIVERA MARQUEZ, FALLA: 1) DECLARASE CULPABLE
COMO AUTOR a ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, de generaes relacionadas
en € predmbulo de la Sentencia, por € deito que definitivamente se califica como
VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, en perjuicio de
la Sociedad MICROSOFT CORPORATION; por lo que IMPONESELE la pena de DOS
ANOS DE PRISION, lacua debera cumplir en e lugar y forma que indiquen las autoridades
encargadas de la gjecucién de la pena; 2) CONDENASE a imputado JUAREZ RIVERA, d

pago en concepto de responsabilidad civil, por la cantidad de CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS, 3)

DECRETASE LA DETENCION PROVISIONAL EN CONTRA DEL IMPUTADO
ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA; 4) DECRETASE LA SUSPENSION

CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, guedando en su caso el imputado a
un periodo de prueba de tres afos sujeto a la obligacion de presentarse una vez por mes a

juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciariay Ejecucion de la pena; por consiguiente pagada
0 garantizada la responsabilidad civil cese la prisién preventiva;, 5) CONDENASE al

imputado a las penas accesorias siguientes. pérdida de los derechos de ciudadano, la
incapacidad para obtener toda clase de cargos o empleos publicos, la incapacidad para recibir
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distinciones honorificas y pérdida de las ya recibidas, todas ellas mientras due la pena
principal; 6) Remitase a imputado al Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, a efecto
gue guarde detencion hasta que pague o garantice el monto de la responsabilidad, paralo cual
librense los oficios correspondientes a Director del referido Centro Penal como a Jefe de la
Seccion de Traslado de Reos de la Corte Suprema de Justicia; 7) En su oportunidad y en caso
de quedar firme esta Sentencia, informe la secretaria en caso de no presentarse recurso
alguno, y remitanse las certificaciones de esta providencia a las instancias pertinentes.
NOTIFIQUESE la presente sentencia por su lecturaintegral.

SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, alas
quince horasy treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil tres.

Vistos en casacion de la sentencia definitiva pronunciada por la Camara de lo Civil de la
Primera Seccion de Oriente, del Municipio de San Miguel, alas quince horasy treinta
minutos del treinta'y uno de enero del afio recién pasado, que decide la apelacion de la dictada
por e Juez Primero de lo Civil de ese Municipio, alas nueve horas del veinticuatro de marzo
del afio dos mil, en el Juicio Sumario Mercantil de Nulidad de Marca de Servicios, promovido
por & doctor Antonio Amaya Lozano, como apoderado de "La Resurreccion, Ventay
Administracion, Sociedad Anénima de Capital Variable", que se abrevia"REVYA, SA. DE
C.V.", de este domicilio y de nacionalidad salvadorefia, representada |egal mente por el
licenciado Alfonso Antonio Quiros Giron, mayor de edad, administrador de empresas, de este
domicilio, en contra de "Inversiones en Inmuebles del Pacifico, Sociedad Andnima de Capital
Variable", que se abrevia"INDELPA, SA. DE C.V.", de nacionalidad salvadorefia, del
domicilio de Quelepa, Departamento de San Miguel, representada legalmente por el ingeniero
agronomo Armando Quirés Balladares, mayor de edad, de este domicilio, a efecto de que en
sentencia definitiva se declare la nulidad del registro de inscripcion de la Marca de Servicios
"LA RESURRECCION", inscrita a favor de la sociedad demandada.

Han intervenido en Primera Instancia, Segunda Instanciay Casacion €l doctor Antonio
Amaya Lozano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, en € caracter mencionado, como
parte actora, apelado y recurrente, respectivamente; la sociedad demandada intervino en
primera instancia, por medio del representante legal sefior Quirds Balladares, de las generales
expresadas; en segunda instancia, como apelante, intervino el mismo sefior Quirds Balladares
y los doctores José Ernesto Criollo y Carlos Mauricio Molina Fonseca, mayores de edad,
abogados, de este domicilio, como apoderados de |a sociedad demandada; y, en casacion,
intervinieron los abogados ultimamente mencionados, como recurridos.

VISTOSLOSAUTOS; Y,
CONSIDERANDO:

I) El falo de Primeralnstanciadice: "POR TANTO: Fundado en las consideraciones
anterioresy en los Articulos 421 Pr.C., 475 Com. y los Articulos 7, 10 lit. p), 19,30, 44 inc.
3ro., 124y 218 del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, en Nombre de la Republica de El Salvador FALLO: a) No ha
lugar la Excepcion Perentoria de Ineptitud de la Demanda a egada por la Sociedad
demandada; b) Declérase la Nulidad de la Marca de Servicio "LA RESURRECCION",
inscrito al Numero CIENTO SESENTA Y CINCO, Folios TRESCIENTOS TREINTA Y
UNO Y TRESCIENTOS TREINTA Y DOS del Libro SESENTA Y TRES de Marcas del
Registro de Comercio afavor de la Sociedad "INVERSIONES EN INMUEBLES DEL



OMPI/PI/JU/LAC/04/7
Anexo, pagina xxi

PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" (INDELPA, SA. DE
C.V.), condénase ala Sociedad demandada"INDELPA, S.A. DE C.V." por medio de su
Representante Legal Sefior ARMANDO QUIROS BALLADARES, a pago de las Costas
Procesales de estainstancia Art. 439 Pr.C., a quedar firme la Sentencia de mérito, Librese
oficio respectivo a Registro de Comercio.- NOTIFIQUESE.-".

I1) El fallo de la Camara dice: "POR TANTO: Por lo expuesto, disposiciones citadas, y Arts.
1,089y 1,091 Pr. C., Arts. 2, 59y 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, a nombre de
la Republicade El Salvador, DIJERON: A) CONFIRMASE |la sentencia venida en grado en
la parte que declara que no halugar ala Excepcion Perentoria de Ineptitud de la Demanda,
alegada por la sociedad demandada; B) REVOCASE €l falo recurrido de que se ha hecho
meérito, en la parte que declarala nulidad de laMARCA DE SERVICIOS "LA
RESURRECCION", inscrita al nimero CIENTO SESENTA Y CINCO, folios
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO Y TRESCIENTOS TREINTA Y DOS, ddl Libro
SESENTA Y TRES de Marcas del REGISTRO DE COMERCIO afavor de la sociedad
"INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE", ("INDELPA, S.A. de C.V."); y asimismo, en la parte que condena a
la sociedad demandada "INDELPA, S.A. de C.V.", por medio de su representante legal sefior
ARMANDO QUIROS BALLADARES, a pago de las costas procesales de esta instancia; v,
en la parte donde se ordena librar €l oficio respectivo a Registro de Comercio; C)
ABSUELVESE ala sociedad demandada del libelo interpuesto en su contra; D) Al quedar
gjecutoriada esta sentencia, librese oficio al sefior Registrador de Comercio, Departamento de
Registros de la Propiedad Intelectual, a efecto de que cancele la anotacion preventiva de esta
demanda, la cual estainscrita bajo € nimero ONCE, folios ochentay cinco, del Libro nimero
UNO de Anotaciones Preventivas,; y E) No habra condenacion especial en costas porque
ambas partes sucumbieron en algunos puntos de la demanda.- Oportunamente, vuelvan los
autos principales a Juzgado de su procedencia con la certificacion respectiva’.

[11) No conforme con €l fallo de la Camara, € doctor Antonio Amaya Lozano, en € caracter
mencionado, interpuso el recurso de casacion en los términos siguientes: "I- Me refiero a
incidente de apelacion que e sefior Armando Quirds Balladares, promovio en su calidad de
Representante Legal de la Sociedad: INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PACIFICO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abreviaINDELPA, SA. de
C.V., dela sentencia definitiva pronunciada por €l Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad,
en e Juicio Sumario Mercantil de Nulidad de la Marca de Servicio "LA RESURRECCION",
inscrita indebidamente afavor de INDELPA, S.A. de C.V.; incidente en & que he actuado
como Apoderado General Judicial de la Sociedad "LA RESURRECCION, VENTA Y
ADMINISTRACION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se puede
abreviar REVYA, SA.deC.V. ........... I1- En €l referido incidente se ha pronunciado
sentencia definitiva, mediante la que, aparte de confirmar la sentencia apelada en lo que
corresponde a que no ha lugar ala Excepcion Perentoria de Ineptitud de la Demanda, se
REVOCA € fallo recurrido en lo concerniente a la declaratoria de nulidad de la Marca de
Servicio cuestionada; parte ésta de dicharesolucion con la cual no estoy conforme, por 1o que,
por este medio vengo a interponer RECURSO DE CASACION para ante la Salade lo Civil
de la Corte Suprema de Justicia, en contra de dicha sentencia, concretamente en lo que
concierne alosliterales B) y C) del parrafo final del citado fdlo. ........... PROCEDENCIA
DEL RECURSO. ......... Por tratarse de una sentencia definitiva, pronunciada en apelacion
por esta Honorable Camara, €l recurso procede de conformidad con el Articulo 1, numeral 1°
delalLey de Casacion. ........... MOTIVO EN QUE SE FUNDA EL RECURSO. .......... El
recurso lo fundamento de conformidad con lo prescrito por € Articulo 2 literal a), en lo
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referente alainfraccién de ley; y tiene como motivos: el haberse omitido la aplicacion de
disposiciones legales de acuerdo con su procedencia, haciendo una falsa eleccién de otras,
Art. 3 numeral 1°. Por basar € fallo en una interpretacion erronea de laley, Art. 3 numeral 2°;
y por existir error de derecho en la interpretacion de la prueba, Art. 3 numeral 8°; ambas
disposiciones de la Ley de Casacion. .............. PRECEPTOS QUE HAN SIDO
INFRINGIDOS. ......... Las disposiciones infringidas son: Articulos 21, y 44 literales @) y ¢)
del Convenio Centroamericano para la Proteccién de la Propiedad Industrial; € Articulo 4,
Seccién A.1, Seccién A.2'y Seccion A.3 del Convenio de Paris parala Proteccion de la
Propiedad Industrial, Ley de la Republica desde su publicacién en el Diario Oficial el 7 de
enero de 1994; Articulo 10 letrap) del Convenio Centroamericano parala Proteccién de la
Propiedad Industrial; y Articulos 260 numerales 1° y 2° Pr. C, en lo que atafie a error de

derecho en la apreciacion de laprueba. .......... EL CONCEPTO EN QUE LOS PRECEPTOS
HAN SIDO INFRINGIDOS. ......... Hay violacion deley: ............. Articulo 21 del Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrid. ........... Este precepto ha sido

violado, a no considerar su importanciaen el proceso, pues en dicha disposicion se establece,
gue las cuestiones que se susciten sobre la prioridad en la admision de dos o més solicitudes
de registro de distintivos comerciales en € Registro de Comercio se hara tomando en cuenta
la horay fecha de presentacion de cada solicitud. Aspecto planteado y discutido con mucho
denuedo en € Juicio. ........... La Honorable Camara, en surazonamiento y Considerandos de
la sentencia pronunciada, no da importancia a la disposicion citada, en cambio en su
Considerando VI, parrafo 2°, se refiere d Art. 217; y en el Considerando V111, alude a Art.
218, ambos del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
disposiciones gjenas alo discutido en el proceso, haciendo una aplicacion de éstas. .............
Articulo 44 literales @) y c), del Convenio Centroamericano para la Proteccion de |a Propiedad
Industridl. ............. En losliterales @) y c) del referido articulo, se denotan dos de los caso de
nulidad del registro de una marca, siendo ellos: a) Cuando € registro se ha hecho en perjuicio
de mejor derecho de tercero y ¢) Cuando € registro de una marca se harealizado
contraviniendo disposiciones del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial; disposicion y literales que no han sido aplicados. ............. Articulo 4
Secciones A.1; A.2y A.3, del Convenio de Paris Parala Proteccionde la Propiedad

Indusgtridl. ........... Las Secciones que se indican del articulo resefiado, establecen: La Seccion
A.1, que quien hubiere depositado regularmente una solicitud en uno de los paises de la
Union, gozaré de un derecho de prioridad; derecho que solo puede basarse en una solicitud
depositada regularmente y que sea primera solicitud. La Seccion A.2, reconoce que da origen
al derecho de prioridad el depdsito que tenga valor de depdsito nacional regular. Y la Seccion
A.3, sefiala que por depdsito naciona regular debe entenderse todo depdsito que sea
suficiente para determinar lafecha en la cual la solicitud fue depositada en €l pais de que se
trate. No obstante que el Convenio de Paris es Ley de la Republicay la disposicion
mencionada es una norma vigente aplicable a caso discutido gque tiene intima relacion con el
Articulo 21 del Convenio Centroamericano, fue ignorado en su aplicacion. ......... Hay
interpretacion erronea. ......... Articulo 10 letra p) del Convenio Centroamericano parala
Proteccion de |a Propiedad Indudtridl. ............. El literal p) del mencionado articulo fue
interpretado errbneamente, al omitirse en su texto una conjuncién disyuntivao" que es
determinante, porque denota una separacion, diferencia o alternativa, que afect6 el verdadero
fondo del asunto de que se trata en €l proceso; pues se desatendio € tenor literal de laley
cuando su sentido es completamente claro. Debido a esa interpretacion erronea, la Honorable
Camara llega a conclusiones equivocadas como consta en lo expuesto en el Considerando 11X,
parrafo sietey siguientes. ......... Hay error dederecho. ........... Articulo 260 numerales 1° y
2Pr.C. ... La Honorable Camara desestimo como plena prueba los documentos
publicos y auténticos presentados en€l juicio. La pruebainstrumental fue legalmente
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produciday hace fe, pero € Tribuna juzgador e ha asignado un vaor que podriamos Ilamar
en menos, yaque s bien se refiera a ella, no hace declaracion a respecto, desatendiendo las
reglas legales valorativas de la prueba. ......... Por todo lo antes expuesto, aVOS PIDO: .........
Se admita el presente recurso, se me tenga por parte en el caracter en que comparezco y
oportunamente se pronuncie sentencia definitiva por parte de esta Honorable Salade lo Civil,

declarando que ha lugar a la nulidad de la Marca de Servicio "La Resurreccion™ ™",

Cumpliendo prevencién que esta Sala le hiciera al doctor Antonio Amaya Lozano, present6
ampliacion del escrito de interposicion del recurso, en los términos siguientes. "Que como
Apoderado de la Sociedad " LA RESURRECCION, VENTA Y ADMINISTRACION,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE." (REVYA, SA.DEC.V), he
interpuesto de la sentencia definitiva pronunciada por la Honorable Camara de lo Civil de la
Primera Seccion de Oriente, en € incidente de apelacion que promovid e Representante
Legal dela Sociedad "INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PACIFICO, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", (INDELPA, SA. DE C.V.) en & Juicio Sumario
Mercantil de Nulidad de laMarca de Servicio "LA RESURRECCION", aVos, DIGO. ...........
Que en cumplimiento de la resolucion de las diez horas y cincuenta minutos del 23 del pasado
mes de agosto emitida por esta Sala, de la que ya me he notificado y por la cual se me
previene aclare e escrito de interposicién del mencionado recurso, me permito ampliar los
conceptos que expuse en esa oportunidad. VIOLACION DE LEY. ........... Articulo 21 del
Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial. ..........
Considero que la Honorable Camara ha violado flagrantemente el Articulo 21 del Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial, a no concederle ningdn valor
aesadisposicion, lacud tiene un carécter primario en la sustentacién de los hechos sobre los
gue se basa mi demanda, ademas de su clara vinculacion con otras disposiciones del
Convenio y que mas adelante sefidaré. .......... El referido articulo dice textualmente: "
Articulo 21. Las cuestiones que se susciten sobre prioridad de la admisién de dos 0 més
solicitudes de registro, seran resueltas tomando en cuenta que los efectos de la admision se
retrotraen alafechay hora de presentacion de cada solicitud”; € término "cuestiones', debe
considerarse en la disposicion como: polémica, disputa o controversia sobre la prioridad de la
admision de dos 0 mas solicitudes cuando el caso se dierey que se determinara por lafechay
hora de presentacion de cada solicitud. Sobre el concepto y término gramatical de
"SOLICITUD", tal como esta consignado en la ley, he basado mi argumentacion,
especiamente en mi escrito presentado a la Honorable Camara €l veinticuatro de noviembre
del dosmil y en € que, entre otras razones expongo, que cuando el Representante Legal de
INDELPA, S.A.DE C.V., present0 su solicitud pararegistrar laMarca de Servicios "La
Resurreccion”, € dia cinco de marzo de mil novecientos noventay siete; las solicitudes
presentadas por mi comitente se encontraban en plenavigenciay en su correspondiente
tramite. .......... Por ello resulta improcedente pretender enmarcar |os hechos bgjo otras
disposiciones, que si bien corresponden a Convenio Centroamericano, 1o que regulan son
situaciones completamente ajenas al caso cuestionado; como son |as citas que la Honorable
Camara hace de los Articulos 217 y 218 en los Considerandos V11 parrafo segundo y VIII de
Su sentencia. ......... En el proceso ha quedado establecido y comprobado, que e encargo de
los archivos o control de antecedentes del Departamento de Registro de la Propiedad
Intelectual, fue negligente en e cumplimiento de su obligacién, la cual tiene su base legal en
el entrecruse de informacion que se establece de acuerdo con lo prescrito por los articulos 58
y 64 del Convenio Centroamericano y que se vincula en forma especial, con lo sefialado por
el articulo 21 anteriormente citado. ............. Ese es € instante que debe examinarse para
valorar la situacion de las referidas solicitudes y sobre lo cual la Camara tenia que resolver; ya
que, cuando se presentd la solicitud de registro por parte de INDELPA SAA. DEC.V., las
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peticiones de mi poderdante, en ese momento en tramite, tenian siempre e caracter de simples
solicitudes. No puede admitirse y seria desacertado, que no obstante existir un error, un
equivoco de lamisma oficina del Registro de Comercio, ahoray habiéndose registrado
ilegalmente la Marca de Servicios "La Resurreccion” y por el simple hecho de haberse
inscrito, aunque indebidamente, se le quiera reconocer un derecho prioritario sobre los
derechos de prioridad de las solicitudes de mi mandante. ........... Articulo 44 literadles @) y ©)
del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial y Articulo 4,
Secciones A.1) A.2) y A.3 del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad
Industridl. ............ Ninguno de los dos articulos arriba citados, ya del Convenio
Centroamericano, como del Convenio de Paris, han sido dignos de estudio por la Honorable
Camara, restandol es todo crédito. El primero de los articulos pone de manifiesto cuales son
las causales de nulidad del registro de una marcay en sus numerales ( Sic. )a) y ¢) hace
relacion alas causales que especificamente competen a nuestro proceso. En € litera a)
encontramos que es causal de nulidad del registro de una marca, cuando ese registro se ha
hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero; en nuestra situacion es palpable el perjuicio
ocasionado ya que este obstaculo, le haimpedido a mi comitente efectuar € registro de sus
distintivos comerciales, causandol e perdidas tanto econdémicas como de tiempo y haciendo
nugatoria a la vez, la plena efectividad a favor de mi mandante del aforismo juridico y
principio registral de: e primero en tiempo, primero en derecho. ........... El litera c), expresa
gue hay nulidad del registro de una marca, cuando ese registro se harealizado contraviniendo
disposiciones del Convenio Centroamericano. Por |o consiguiente el registro de laMarca de
Servicios "La Resurreccion™ afavor de Indelpa, S.A. de C.V., es nula porque se hizo
contraviniendo disposiciones del Convenio y contra prohibicién expresa, como lo fueron
especificamente los articulos 21 y 10 letra p) € primerayarelacionado y € segundo que
comentaré posteriormente. .......... También hay que reparar, en que la Honorable Camara
desconoce como Ley de la Republica el Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad
Industrial, ignorando lo sefialado por € articulo 144 de la Constitucién Politicay e Tratado
mismo, vigente desde el 7 de enero de 1994 y si sus disposiciones son de obligatorio
cumplimiento para todos los habitantes de la Republica, con mucha més razon |o esta para los
organismos del Estado y en forma especial paralos aplicadoresdelaley. . .......... Trataré de
ser breve, para aclarar |os conceptos de este Articulo. El Articulo 4°, Seccion A.1), del
Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial, manifiesta que: "Quien
hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de modelo de utilidad,
de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de
laUniodn (...) gozara, para efectuar €l depdsito en los otros paises, de un derecho de prioridad
durante los plazos fijados mas adelante en € presente”. ............ En esta Seccién se hace
referenciaal derecho de prioridad de que se goza al efectuar €l depodsito de una solicitud en
cualesquiera de los paises de la Union y se reconoce como unarealidad €l derecho de
prioridad; siendo uno de los elementos importantes del Convenio y que fue incorporado en €
texto original en el afio de 1883; derecho que solo puede basarse en una solicitud depositada
regularmente en uno de los paises de la Unién y reconocido también, sdlo parala primera
solicitud. .......... Laseccion A.2) del articulo indicado, sefida: " Se reconoce que daorigen al
derecho de prioridad todo depdsito que tenga valor de depdsito naciona regular en virtud de
lalegidacion nacional de cada pais de laUnién (...)". En este campo de accién del Convenio
es donde aplica en toda su magnitud como "legislacion naciona" lo sefidlado por € Articulo
21 del Convenio Centroamericano. Para mayor amplitud de criterio, la Seccién A.3) del
articulo en comento, apunta: "Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se
trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud". ........... Ha de advertir la
Honorable Sala, que en la disposicion del Convenio de Paris, traida a cuentas, se trata de
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prioridad con respecto alas solicitudes, tal como lo he manifestado en mi demanday
ratificado y replanteado en |os escritos presentados en el curso del proceso; pero en ningun
momento, de mi parte, ha existido confusion de conceptos. ........... Estimando |os asambl eistas
reunidos en la Conferencia de Revision del Convenio en la ciudad de Lisboa el afio de 1958,
gue con laintroduccion del parrafo 2) antes citado, no quedaba claro 1o que debia entenderse
por "depositado regularmente” se introdujo una nueva definicion enel parrafo 3), predicho;
declarandose en estos términos: "que existiria un depdsito nacional regular cuando, de
acuerdo con lalegidlacion interna del pais en € que tuvo lugar €l depésito, la solicitud
depositada fuese correcta Unicamente en cuanto a su forma, e incluso aunque fuese
incompleta o incorrecta en cuanto alaforma, s bastaba para determinar lafechaen lacua se
habia depositado la solicitud”. Y en la misma Conferencia se disiparon dudas dilucidando,
gue la suerte que pudiera correr posteriormente la primera solicitud en la cual se basaba €l
derecho de prioridad no puede causar perjuicio a este derecho y subsiste, aun cuando la
primera solicitud sea retirada, sea abandonada o sea rehusada. (Comentarios de la Guia parala
Aplicacién del Convenio de Paris del Director del BIRPI, Profesor G.H.C.Bodenhausen.).
......... INTERPRETACION ERRONEA.. ............ Articulo 10 letra p) del Convenio
Centroamericano para la proteccion de la propiedad industrial. .............. He explicado
antes gque debido a error de la persona encargada del archivo de antecedentes del Registro de
Comercio, fue indebidamente inscrita afavor de INDELPA, SA. DE C.V., laMarcade
Servicios "La Resurreccién”. Esta incorreccion de conformidad con laley de la materia le
confirié ami comitente el derecho a demandar su nulidad pues existe evidente violacién a
disposicion prohibitiva expresay terminante; ademas de que el mismo régimen legal,
reconoce que ello es causal de nulidad. Articulos 44 letra c) ya comentado y 10 letra p). Asi,
el Articulo 10 letra p) se expresa: " No podran usarse ni registrarse como marcas ni como
elementos de lamisma: p) Los distintivos que por su semejanza gréfica, fonética o ideoldgica
puedan inducir a error u originar confusion con otras marcas 0 con nombres comerciales,
expresiones o sefiales de propaganda ya registrados o en trdmite de registro, si se pretende
emplearlos para distinguir productos, mercancias o servicios comprendidos en la misma
Clase". ......... Si selee correctamente €l texto del literal p), se advertira que se refiere alos
distintivos comerciales YA REGISTRADOS O EN TRAMITE DE REGISTRO ( Las
mayUsculas y e subrayado son mios. ......... Pero la Honorable Sala observara, que en el
sefialamiento que de dicha disposicién hace la Hororable Camara en e parrafo siete del
Considerando I1X de lasentenciadice: " yaregistradasen tramitederegistro”,
desarrollando toda su argumentacién sobre la base de esa interpretacion errénea del precepto
(Art.10 letrap, del C.C). No es posible admitir que con tanta sencillez, se suprima en dicha
citaliteral de ladisposicion, la conjuncion disyuntiva” 0", pues la frase "ya registradas en
trdmite de registro” no tiene sentido alguno, pues un distintivo comercial yaregistrado, no
puede encontrarse en tramite de registro pues éste ya finaizd; y viceversa, e que se encuentra
en trmite de registro, es obvio que todavia no esta registrado. ....... Al omitirse la conjuncion
disyuntiva"o" el contexto del literal p) del Articulo 10 del Convenio Centroamericano, pierde
toda su racionalidad, dificultando una correcta percepcion de lo dicho o de lo que ha querido
decir o establecer €l legislador, en tal precepto. ......... ERROR DE DERECHO. .......
Articulo 260 numerales 1°.y 2° del Cédigo de Procedimientos Civiles. ......... Sustento que
la Honorable Camara ha cometido error de derecho en la apreciacion de la prueba aportada en
el juicio, ya que esta fue desechada a pesar de que consiste en documentos publicos y
auténticos. Publicos, por haber sido autorizados por funcionario publico; y auténticos, por
haberse autorizado con las formalidades legales por funcionario competente; y que por haber
sido legalmente producidos, hacen fe. ......... Sin embargo, en la sentencia no se hace ninguna
valoracion de ellos, ni se encuentran conceptos que los refuten o contradigan. No hay una
evaluacion de la prueba que tenga relacion con las reglas legales de valoracion de las mismas;
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la Camara debi6 reconocerlos 'y darles su valor conforme alaley; pues son documentos que
estan comprendidos en los que sefiala el Articulo 260 numerales primero y segundo del
Cadigo de Procedimientos Civiles. ......... Asi cumplo la prevencion indicada. ............ Y a
Vos, Honorable Sala, PIDO: se tenga por cumplida la prevencion y se continte con €l tramite
correspondiente”.

IV) Por resolucion de las diez horas y treintay siete minutos del veinticuatro de septiembre de
dos mil uno €l recurso fue admitido por la causa genérica: Infraccion de Ley y por |os motivos
especificos: 1) violacion de Ley, considerandose infringidos los Arts. 21y 44 literadles a) y ¢€)
del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industria y Art. 4
Secciones A.1, A.2y A.3, del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial;
y, 2) Interpretacion Errénea de Ley, estimandose infringido €l Art. 10 letrap) del Convenio
Centroamericano para la Proteccién de la Propiedad Industrial, y se declaré inadmisible por el
sub- motivo: Error de Derecho en la Apreciacion de las pruebas, por no haber cumplido €
impetrante la prevencion que se le hicieraafs. 14. En la misma resolucién se ordend pasar |os
autos a la Secretaria, para que las partes presentaran sus alegatos, habiéndolo hecho ambas.

V) VIOLACION DE LEY.

Expone € recurrente que laviolacion al Art. 21 del "Convenio Centroamericano parala
Proteccion de la Propiedad Industria™, fue porque dicho precepto hace referenciaala
prioridad en la admision de dos 0 més solicitudes de registro de distintivos comerciales en €
Registro de Comercio, con base en la horay fecha de presentacion de cada solicitud, y que,
sin embargo, la Camara Ad-quem no le dio laimportancia debida a ese precepto, aplicando en
su lugar los Arts. 217 y 218 del "Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad I ndustrial”, que son gjenos a proceso, por tratarse de asuntos diferentes al caso en
comento.

Agrega que € representante legal de la sociedad demandada, "Inversiones en Inmuebles del
Pacifico, Sociedad An6nima de Capital Variable", abreviadamente "INDELPA, SA deC:V.",
presento solicitud para registrar la marca de servicios "La Resurreccion” con fecha posterior a
las solicitudes que presentd su mandante "La Resurreccion, Ventay administracion, Sociedad
Andnima de Capital Variable", y que, no obstante, fue inscrita afavor de "INDELPA, SA de
C.V." dichamarca de servicios.

Afade que & encargado del control de antecedentes del "Departamento de Registro de la
Propiedad Intelectual” del Registro de Comercio, fue negligente en el cumplimiento de su
obligacion, por haber dado mala informacion; y que la Camara Sentenciadora, debi6 valorar
la situacion de dichas solicitudes y resolver, ya que, cuando se presento la peticion de registro
por "INDELPA, SA de C.V.", las solicitudes de su mandante ya estaban en tramite, y, a pesar
dedloy por € error del Registro de Comercio, ahora esta registrada ilegalmente la marca de
servicios "La Resurreccién”, afavor de la compafia demandada. Sostiene, ademés, que la
Camarainferior en grado, viol6 €l Art. 44 literales a) y c¢) del "Convenio Centroamericano
para la Proteccion de la Propiedad Industrial™, por su no aplicacion.

Hace referencia el impetrante, que tal disposicion se refiere alas causales de nulidad del
registro de una marca, y que las causales de nulidad a que aluden dichos literales son por los
motivos: @) De cuando € registro se haya hecho en perjuicio de megjor derecho de tercero y
gue en este caso, segun sostiene, se traduce en €l obstaculo a su mandante de registrar sus
distintivos comerciales, pese a que le asiste &l principio registral de que "el primero en
tiempo, es primero en derecho”; y literal c), Por e motivo que se refiere a que hay nulidad del
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registro de una marca, cuando €l registro se ha hecho contraviniendo disposiciones del
Convenio mencionado, que en & caso sub judice, fue de los Arts. 21y 10 literal p) de dicho
Convenio, preceptuando esta Ultima disposicién que no puede usarse ni registrarse como
marcas, ni como elementos de las mismas: "los distintivos que por su semejanza gréfica,
fonética o ideol 6gica pueden inducir a error u originar confusion con otras marcas 0 con
nombres comerciales, expresiones o sefiales de propaganda ya registrados o en tramite de
registro, s se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancias o servicios
comprendidos en la misma Clase".

Siempre acerca del sub-motivo Violacion de Ley, alega que la Camara de al zada también
violQ, por no haberlo aplicado, & Art. 4 Secciones A.1, A.2 y A.3 del "Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial”, en €l que se trata €l derecho de prioridad que tienen
las solicitudes de patentes de invencion, de marca de fabrica o de comercio, etc., con base en
lafecha de "depdsito” en el pais en donde se aplica el Convenio en estudio, € cual esley
entre nosotros por haberlo suscrito El Salvador.

La Camara Ad-guem, por su parte, contrario alo que sostiene el recurrente, basa su
argumentacion en el Art. 217 del "Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial", que alude a que inscrito en el Registro cualquier titulo tradativo de
dominio de una marca, nombre comercial, expresion o sefid de propaganda, no podra
inscribirse ningun otro de fecha anterior, por €l cual se traspase e dominio sobre e mismo
bien ya inscrito.

Al respecto, expresa dicho Tribunal que con tal disposicion "se sanciona al negligente que
dejade inscribir su titulo o instrumento, beneficiando al que es diligente y ha acudido al
Registro aregistrar su titulo”.

Agrega la Camara Sentenciadora, que "el que omitié inscribir su titulo ha permitido a que otro
inscriba el suyo, presumiéndose que renuncia al derecho que €l Registro le otorga’. En apoyo
de sufalo, relaciona e Art. 218 del mismo Convenio Centroamericano, que se refiere, en lo
pertinente, a que de varias inscripciones sobre una misma marca, nombre comercial,

expresion o sefid de propaganda, se preferirdla primera, y s son de una misma fecha, se
tomara en cuenta lafechay hora de presentacion de la solicitud respectiva. Aclara que ambas
disposiciones del Convenio "no contemplan el caso cuando el conflicto se presenta entre una
inscripcién y una o varias solicitudes’.

Enfatiza en laimportancia de la fecha de ingreso de las solicitudes a Registro, sefialando €
Art. 90 del "Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrid”, que
establece: que en la solicitud de registro, se hara constar la fecha'y hora de su presentacion en
el Registro de la Propiedad Industrial. Ademas, hace relacion al procedimiento de inscripcion
de una marca, nombre comercia y sefial o expresion de propaganda, que sefialan los Arts. 91
y siguientes del Convenio Centroamericano referido.

Pues bien, sobre el particular estima esta Sala, que € caso en andlisis se trata de un juicio de
Nulidad de inscripcion de la marca de servicios "La Resurreccion”, inscrita en el Registro de
Comercio, Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, afavor de la compafiia
demandada, "Inversiones en Inmuebles del Pacifico, Sociedad Andnima de Capital Variable",
al nimero 165 del Libro 63 de Marcas, €l trece de noviembre de 1997; y el caso se encuentra
regulado por €l "Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial”,
vigente en nuestro pais desde abril de mil novecientos ochentay nueve, en relacion con €l
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"Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industria”, vigente alafecha de
interposicion de la demanda.

En el caso de que se trata, resulta prioritario examinar las tres certificaciones expedidas por €l
Registrador del Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, del Registro de
Comercio, correspondiente a tres expedientes que se han promovido en ese Registro; los
documentos han sido presentados en fotocopias certificadas por notario.

Delo dicho, adviértese que el presente recurso se refiere a que, segin € impetrante, hubo de
parte de la Camara de alzada VIOLACION del Art. 21 del "Convenio Centroamericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial”, a no haberlo aplicado, y aplicar en su lugar o que
disponen los Arts. 217 y 218 del misno Convenio.

Los Arts. 217 y 218 del Convenio Centroamericano mencionado establecen: Art. 217:
"Inscrito en el Registro cualquier titulo trasativo de dominio de una marca, nombre
comercial, expresion o sefial de propaganda, o constitutivo de una licencia de uso sobre una
marca, no podra inscribirse ningun otro de fecha anterior, por € cual se traspase el dominio o
constituya una licencia de uso sobre el mismo bien yainscrito”. Y e Art. 218: "De varias
inscripciones relativas a una misma marca, nombre comercial, expresion o sefia de
propaganda, se preferirdla primera, y s fueren de una misma fecha, se atendera alafechay
hora de la presentacién de la solicitud o titulo respectivo en € Registro, salvo que se refieran
a una misma marca, nombre comercial, expresion o sefiad de propaganda gue esté proindiviso
y que asi conste en |os documentos respectivos, en cuyo caso todas ellas tendran la misma
fuerza, y no habra preferencia alguna’.

El Art. 21 del mismo Convenio, que se afirma violado, expresa: "L as cuestiones que se
susciten sobre prioridad de la admision de dos o0 mas solicitudes de registro, seran resueltas
tomando en cuenta gque los efectos de la admision se retrotraen ala fechay hora de
presentacion de cada solicitud”.

Casacionamente la Violacion de Ley se traduce normamente en una inaplicacion de la
norma juridica que hubiera debido serlo, pero como resultado de una falsa eleccién de otra
norma. Si esa omision no es resultante de la falsa eleccion dicha, podratalvez configurarse
cualquier otro sub-motivo, mas no el expresado. Por tanto, es determinante entrar a conocer €l
alcance del Art. 21 del Convenio Centroamericano, ya que junto con lo anterior, es posible
deducir la posibilidad o imposibilidad juridica de las supuestas violaciones que se imputan a
la Camara ad-quem.

De las tres certificaciones mencionadas, la primera, agregada de fs. 22 a 59 del incidente de
apelacion, corresponde a expediente clasificado a nimero 1432/91, promovido por e doctor
Jaime Amado Del Valle Menjivar, como apoderado de "La Resurreccion, Ventay
Administracion, Sociedad Andnima de Capital Variable", quien presentd escrito alas diez
horasy veintisiete minutos del veintisiete de junio de 1991, agregado afs. 25 del citado
incidente, afin de que se registrara a nombre de su mandante, e NOMBRE COMERCIAL
"Parque Santo La Resurreccion”, que serviria para amparar un cementerio jardin, dedicado al
"servicio de inhumacion”.

El Departamento de Propiedad Industrial del Registro de Comercio resolvié, con fecha quince
de agosto del mismo afio, segun resolucion agregada a fs. 27 del repetido incidente, tenerlo
por parte y prevenirle que cumpliese con el requisito que establece el Art. 86 literal d) del
Convenio Centroamericano mencionado, que alude a laindicacion de la empresa o
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establecimiento que identificara el nombre comercial, con especificacion del giro a que se
dedicaray ubicacion de lamisma, asi como declaracion s e solicitante es €l titular de la
empresa. La respectiva notificacion de la resolucion, es de fecha seis de noviembre del mismo
ano 1991.

Con posterioridad, aparece resolucion del Registro de Comercio, de fecha siete de mayo de
1997, fs. 35 del reiterado incidente, previniendo al abogado Jaime Amado Del Valle
Menjivar, entre otros aspectos, que acredite la calidad de apoderado de "La Resurreccion,
Ventay Administracion, Sociedad Andnima de Capital Variable' y a mismo tiempo, por no
haber legitimado su personeria, revoca e parrafo segundo de la resolucion de fecha quince de
agosto de 1991, en que se tuvo por parte adicho profesional, en el caracter mencionado.

A fs. 47 del mismo incidente aparece resolucion del Registro de Comercio, de fecha ocho de
agosto de 1997, que entre otros aspectos, revoca la resolucion antes relacionada de fs.27, en
que se tuvo por parte al doctor Del Valle Menjivar y se degj6 sin efecto la notificacion de la
misma.

Lasegunda certificacién se refiere, al expediente clasificado a nimero 3246/91, agregada de
fs. 60 a 168 del mismo incidente, relativa ala solicitud de registro de la SENAL DE
PROPAGANDA consistente en la palabra "Parque La Resurreccién”, promovido por doctor
Del Valle Menjivar, como apoderado de "La Resurreccion, Ventay Administracion, Sociedad
Anodnima de Capital Variable", segln escrito presentado a las once horas y cincuentay siete
minutos del veintiséis de noviembre de 1991, (fs. 62 del incidente); la sefial de propaganda
con lafiguray caracteristicas que se mencionan en el escrito, serviria paraidentificar la
propaganda "en la prestacion de servicio de inhumacion”.

De la solicitud presentada, aparece resolucion del Departamento de la Propiedad Industrial del
Registro de Comercio, de las catorce horas y cinco minutos del trece de enero de 1992, (fs. 65
del incidente), ordenando agregar facsimilesy prevenir a solicitante, que cumplacon lo que
establece € Art. 84 literal a) del "Convenio Centroamericano parala Proteccién de la
Propiedad Industrial”, que se refiere ala legitimacidn de la personeria con que actia. La
respectiva notificacion es de fecha veintisiete de enero de 1992.

A fs. 66 del repetido incidente, e abogado Antonio Amaya Lozano, actuando como
apoderado de "La Resurreccion, Ventay Administracion, Sociedad Andnima de Capital
Variable", presento escrito al Registro de Comercio, € ocho de julio de 1997, ratificando la
solicitud que habia presentado el doctor Del Valle Menjivar, y pidiendo seregistraraa
nombre de su mandante, la sefid de propaganda "Parque La Resurreccion”.

Agregada afs. 72 del incidente consta resolucién del Registro de Comercio, de fecha
veintidos de julio de 1997, teniendo por parte a doctor Amaya Lozano, en e caracter
expresado, admitiendo la solicitud y ordenando la publicacion de los edictos de ley.

Agregada afs. 77, sempre del incidente, consta que €l trece de octubre de 1997, presento
oposicion al registro de la Sefid de propaganda "Parque La Resurreccion™, € don Victor Jorge
Saca, como representante legal de "Inversiones en Inmuebles del Pacifico, Sociedad Anénima
de Capital Variable'. A fs. 164 del incidente aparece que fue admitida la oposicion por parte
del Registro de Comercio.

Del fs. 61 a 72 de la pieza principal, aparece agregada la tercera certificacion referente al
expediente clasificado a nimero 1443/97, que en lo pertinente se observa, fue promovido por
el doctor Victor Jorge Saca, como representante legal de "INDELPA, SA. de C.V.", quien
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presento escrito a Registrador de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio, alas
trece horasy cuarentay cuatro minutos del cinco de marzo de 1997, fs. 61 p.p., solicitando se
inscribiera a favor de su mandante, laMARCA DE SERVICIOS "La Resurreccion”, que
serviria paraamparar "los servicios de inhumacion de cadéveres, cementerio privado, servicio
de embal samamiento, conservacién y cremacion de cadaveres'.

Después del tramite correspondiente, sin presentarse oposicion y con base en informe
negativo rendido por e mismo Registro de Comercio, relativo a que en los indices de
nombres registrados y pendientes de registros que guardan semejanza con e que se preterde
registrar, "no se encontrd ninguno", fs. 63 p.p., fue que seinscribié afavor de "INDELPA,
SA. deC.V." laMarcade Servicios "La Resurreccion”, inscrita a nimero ciento sesentay
cinco del Libro sesentay tres de Marcas, € trece de noviembre de 1997, para amparar los
servicios antes expresados, fs. 72 de la pieza principal.

Sobre la resolucion dictada en € expediente a que alude esta Ultima certificacion, es que el
ahora impetrante entabl € juicio en comento, y que por haberle salido adversa la sentencia
en segundainstanciay considerar que existe Infraccion de ley, interpuso € recurso que nos
ocupa.

Expresa dicho impetrante que presento el veintiséis de noviembre de 1991 solicitud para
registrar la sefid de propaganda "Parque La Resurreccion” |, y €l veintisiete de junio del
mismo afio, pararegistrar e nombre comercia "Parque Santo La Resurreccion”, y las cuales
no han sido inscritas aln.

De lo expuesto, obsérvase que en € juicio en estudio, pretende €l recurrente que se declare la
nulidad de la inscripcion de la marca de servicios "La Resurreccion”, inscrita a favor de
"INDELPA, SA. deC.V.", por haberse solicitado su inscripcion con posterioridad a cuando
lasociedad actora"REVYA, S.A. de C.V." solicito lainscripcion del nombre comercial
"Parque Santo La Resurreccion” y la sefial de propaganda " Parque La Resurreccion”. A
consecuencia de lo anterior, es que alega que hubo por parte de la Camara Sentenciadora las
infracciones de ley antes dichas.

En principio, es del caso acentuar € tiempo transcurrido desde que presento la sociedad actora
escritos, solicitando lainscripcién del nombre comercia y la sefid de propaganda, y € tiempo
que se degjo por parte de ésta de impulsar €l proceso; ya que de ello depende establecer, s

seria 0 no inoficioso conocer del recurso.

De consiguiente resulta prioritario analizar, si hubo por parte de la sociedad actora
ABANDONO y CADUCARON de pleno derecho las solicitudes de registro y las acciones
correspondientes, derivadas del Convenio a que tantas veces se ha hecho referencia.

Esta Sala considera, tomando como base lo que dispone e Art. 229 inc. 1° del mismo
Convenio, que para que exista dicho abandono y caducidad alegada, es necesario que el afio
gue exige esa disposicion haya comenzado a correr desde la Ultima notificacion que se
hubiere hecho a interesado o interesadosy no se haya impulsado € proceso.

En el caso subjudice se advierte que en ambos expedientes — 1432/91 y 3246/91 -, la
notificacion no se hizo a interesado, desde luego que segln consta en autos, € solicitante
doctor Jaime Amado Ddl Valle Menjivar, no present6 e poder que lo acreditaba como
apoderado de"REVYA, SA. de C.V.", ni tampoco se notifico a esta sociedad. Incluso, en €l
caso del expediente nimero 3246/91, el Registrador le previno adicho profesional que
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cumpliera con lo que establece el Art. 84 literal a) del Convenio aludido, referente ala
personeria, no habiéndolo hecho.

En cuanto a expediente nimero 1432/91, por resolucion agregada a fs. 36 del incidente de
apelacion, de fecha siete de mayo de 1997, adviértese que se previno a mismo doctor Del
Vale Menjivar, que acreditara la calidad de apoderado de la sociedad actora, y alavez €
Registrador revoco el parrafo segundo de la resolucion de fecha quince de agosto de 1991, en
que se le tuvo por parte.

Significa, pues, que no corrid €l plazo del abandono y caducidad que menciona el Art. 229
inc. 1°, por no haberse hecho la notificacion a interesado, y por tanto, € principio de
prioridad alegado, — "primero en tiempo es el primero en derecho” - a que se refieren los Arts.
58y 64, en relacion con e Art. 21 del Convenio Centroamericano, tiene plena vigencia.

Para corroborar 10 expresado, es de subrayar |o que establece € Art. 21 delaLey del Centro
Nacional de Registros. "Paralos efectos del presente Capitulo se entendera por interesado el
titular del derecho cuya inscripcion se pretende o quien lo derive de é". El inciso segundo,
dice: "Se presume que € notario ante cuyos oficios se otorgd el instrumento, es también
interesado para el efecto de interponer y seguir los recursos a que se refiere este Capitul 0”.

No procediendo, pues, € abandono y caducidad aegado, contintase con el andlisis del
recurso.

Expresa @ impetrante que hubo violacién por parte del Tribunal de alzada del Art. 21 del
Convenio Centroamericano, por no haberlo aplicado y aplicar en su lugar los Arts. 217 y 218
del mismo Convenio.

En el caso en examen, este Tribunal observa que e principio que rige en materiaregistral es
el de"primero en e tiempo, primero en derecho™"; de ahi se tiene que son varias las
disposiciones que hablan al respecto, como los ya citados Arts. 21, 58 y 64 del Convenio
Centroamericano , en que se remiten estos dos Ultimos preceptos al primero, los cuales tienen
relacion con el Art. 4 letra A.1) del "Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad
Industria".

Dicho lo anterior, se analizaran los escritos de solicitudes para lainscripciéon del nombre
comercial y sefial de propaganda antes indicados, por parte de la sociedad actora, en relacion a
lasolicitud y posterior inscripcion a favor de la sociedad demandada de la marca de servicios
"La Resurreccion” observandose, que las primeras son de fecha anterior ala solicitud de la
altima.

El recurrente sostiene, que hubo violacion del Art. 21 del Convenio Centroamericano por
parte de la Camara inferior en grado. Al respecto, dicho Tribunal sostiene afs. 260 v. de su
sentencia, que los articulos aplicables son el 217 y 218 del mismo Convenio, expresando en o
relativo al 217, que conesa "disposicion se sanciona al negligente que deja de inscribir su
titulo o instrumento, beneficiando al que es diligente y ha acudido a Registro aregistrar su
titulo". Asi mismo expresa, que "el que omitio inscribir su titulo ha permitido que otro
inscriba el suyo, presumiéndose que renunciaa derecho gque el Registro le otorga’. (Lo
subrayado es nuestro.)

Repara esta Sala la contradiccion en que incurre dicho Tribunal, cuando afs. 261 f. concluye
gue "de lo anteriormente expuesto, vemos que el Art. 217 del Convenio Centroamericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial no contempla €l caso cuando € conflicto se presenta
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entre unainscripcion y una o varias solicitudes', que es alo que se refiere precisamente el
caso en estudio.

El mismo Tribunal, a referirse a Art. 218 del Convenio Centroamericano no hace mas que
expresar afs. 261 v., que ese precepto, a igual que € anterior, "no contempla el caso cuando
el conflicto se presenta entre una inscripcion y una o varias solicitudes', agregando que es de
gran importancia la fecha de ingreso de las solicitudes a Registro.

Esta Sala estima que |as disposi ciones mencionadas hacen referencia a situaciones diferentes
alas contempladas en €l caso que nos ocupa, por cuanto el sub lite mas bien trata de conflicto
entre una inscripcion de marca de servicios y dos solicitudes de inscripcién, una de sefial de
propaganda y otra de nombre comercial, de fecha anterior estas Ultimas, a aquélla; y no se
refiere a inscripcion en el Registro de titul os trad ativos de dominio de una marca, nombre
comercial, sefiad de propaganda, como pretende el Tribunal Ad-quem al citar € Art. 217; ni
tampoco, a caso de varias inscripciones, como |o establece el Art. 218.

A este proposito congruente es subrayar que aparece agregada en autos documentacion que
acredita, que el Ministerio del Interior autorizé a " Promotora de Cementerios, S.A.", segin
resolucion que emitiera el diecisiete de octubre de 1978, para que realizara obras a efecto de
establecer un cementerio particular que se denomina "Parque Jardin La Resurreccion”, (fs.
173 p.p.)

SegUn consta de laresolucién del Ministerio del Interior, de fecha diecisiete de octubre de
1994, fs. 174 p.p., por escritura publica otorgada a las once horas del veinte de noviembre de
1980, en los oficios del notario Federico Guillermo Avila Quehl, "Promotora de Cementerios,
SA.deC.V." cedioy traspaso a " Cementerio La Resurreccion, SA. de C.V." los derechos
que adquiri6 para establecer €l referido camposanto.

Ademas, aparece la escritura publica otorgada el cinco de febrero de 1993, (fs. 155 a 168 p.p.)
en los oficios del notario José Enrique Madrigal Gémez, que € "Banco Capitalizador, SA."
de conformidad a escritura publica otorgada el veintidos de agosto de 1980, concedié un
crédito atitulo de mutuo afavor de "Promotora de Cementerios, SA deCV."y a
"Cementerio La Resurreccion, SA. de C.V."; asi también consta de la misma escritura,
otorgada el cinco de febrero de 1993, que "Cementerio La Resurreccion, S A. de C.V.", dioen
pago a"INDELPA, S.A. de C.V." - sociedad demandada en el juicio en comento - una
porcion de terreno de su propiedad — a consecuencia del pago que efectuara esta Ultima
sociedad a "Banco Capitalizador, S.A.", por deuda adquirida por aquélla - en laque se ha
desarrollado un cementerio denominado "Parque Jardin La Resurreccion”. Seindicaen la
misma escritura, que a consecuencia de la DACION EN PAGO, "Cementerio La
Resurreccion, S.A. de C.V." quedaba obligada paracon "INDELPA, SA.deC.V.", a
traspasarle y firmar todos |os documentos accesorios que fueren necesarios, entre otros, 1os
derechos a utilizar e nombre comercial, e logotipo y todo lo referente con papeleriay
propaganda que tenga relacion con el cementerio "Parque Jardin La Resurreccion”; ademas,
renunciaba a favor de "INDELPA, S.A. de C.V.", detodos |os derechos que pueda
corresponderle en tal necrépolis.

Asimismo repara esta Sala, que no aparece en autos que "INDELPA, SA. de C.V.", haya
dado cumplimiento al procedimiento a que aluden los Arts. 124 y siguientes del "Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial”, que alude al "procedimiento
pararegistrar traspasos’, que si tiene relacion con e Art. 217 del mismo Convenio,
mencionado por la Camara Sentenciadora, desde luego que esta disposicion hace referenciaa
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lainscripcion en e Registro de titulo tradativo de dominio de una marca, nombre comercial,
etc., que no es el caso en estudio. Ademas, es de subrayar que € traspaso de una marca solo
surte efecto frente aterceros, a partir de lafecha de inscripcion en el Registro de Comercio,
Art. 30 del "Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial”. Por lo
anterior, es de concluir que no tiene aplicacion en el caso en estudio, 1o que disponen los Arts.
217y 218 del Convenio Centroamericano, sefialados por dicha Camara como aplicables.

"INDELPA, SA. de C.V." notienerazon a alegar e principio de prioridad registral por €l
hecho de haber obtenido en 1978, "Promotora de Cementerios, S.A.", autorizacién para €l
establecimiento del cementerio y posterior cesion de derechos sobre e mismo, que otorgara
ésta, afavor de "Cementerio La Resurreccion, S.A. de C.V." y finalmente, Dacion en Pago de
esta Ultima sociedad a favor de "INDELPA, S.A. de C.V.", por larazdn que se degjo apuntada
con anterioridad.

El Art. 21 citado, trata de la situacion planteada en este caso por el recurrente, ya que
relacionado con los Arts. 10 lit. p) y 93 del mismo Convenio, se refiere a cuando hay
controversia sobre la prioridad de la admisién de dos 0 mas solicitudes, independientemente s
es de marca de servicio, sefiad de propaganda o nombre comercial, y siempre que se refieran a
lamisma Clase, como es el presente caso, cuya situacion se toma en cuentala fechay hora de
presentacion de cada solicitud. Ello no puede ser de otra manera, ya que se pretende evitar
confusién con otras marcas, nombres comerciales, etc. y la Competencia Dedleal. De ahi que
también resultaimprocedente enmarcar €l caso en examen, alo que regulan los Arts. 217y
218 del "Convenio Centroamericano”, como sostiene € Tribunal inferior en grado.
Consecuentemente, pues, procede por esta razon casar la sentencia en este punto.

Se menciona asi mismo como violado € Art. 44 literales a) y c), que dice alaletra: "Son
causales de nulidad del registro de una marca, las siguientes: @) Si se hizo en perjuicio de
mejor derecho de tercero; c) Si e registro se realiz6 contraviniendo disposiciones del presente
Convenio".

El registro de la Marca de Servicios se dice es nula, por haberse "hecho en perjuicio de meor
derecho de tercero”. Al examinar € "Convenio Centroamericano para la Proteccién de la
Propiedad Industrial" como un todo armdnico y concretamente el Art. 44 literal @) que se dice
violado por la Camara, obsérvase que si ha existido perjuicio a mejor derecho de tercero, por
aspectos de Competencia Desleal o de error o confusion que podria surgir, Arts. 65, 66y 10
lit. p) del Convenio Centroamericano; desde luego que la inscripcién de la marca de servicios
"La Resurreccion”, si bien es un distintivo comercial diferente a nombre comercia y sefia de
propaganda, no debe tomarse como independientes, de conformidad al Art. 10 lit. p) tantas
veces mencionado. Y a con anterioridad existian solicitudes por parte de la sociedad
demandante para inscribir el nombre comercial "Parque Santo La Resurreccion” y la sefia de
propaganda "Parque La Resurreccion”; los distintivos comerciales servirian para amparar la
misma Clase 42 del Art. 155 del Convenio Centroamericano. Asi mismo es de considerar, que
se ha dado cumplimiento en e presente caso, alo que establecen los dos Ultimos incisos del
Art. 44 referido.

Por lo expuesto y con base en € principio de prioridad registral, se estima que se ha violado
de parte la Camara Ad-quem, e Art. 44 literal ) del Convenio Centroamericano, por su no
aplicacién. Por ende, procede en este punto casar la sentenciarecurrida 'y declarar la nulidad
de lainscripcion registral, con las consecuencias legales, Arts. 45y 220 del "Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial™.
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Situacién semejante ocurre con el Art. 44 literal ¢) del mismo Convenio. Adviértese que el
registro de la marca referida se realizé contraviniendo disposiciones del Convenio
Centroamericano y que la nulidad del registro de la misma marca, fue promovida por la
perjudicada sociedad actora, cumpliéndose de esa manera con lo que estatuye € inciso Ultimo
detal precepto.

Para confirmar lo dicho, es de acentuar o que establece el Art. 10 literal p) del Convenio
Centroamericano: "No podran usarse ni registrarse como marcas hi como elementos de las
mismas. ... p) Los distintivos que por su semejanza gréfica, fonética o ideol gica pueden
inducir aerror u originar confusion con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones
0 sefidles de propaganda ya registrados o en tramite de registro, si se pretende emplearlos para
distinguir productos, mercancias o servicios comprendidos en la misma Clase". (Lo subrayado
€es nuestro.)

También es importante sefidar 10 que estatuye el Art. 93 del mismo Convenio, que forma
parte del procedimiento para registrar marcas, nombres comerciales y expresiones o sefiales
de propaganday que se remite a Art. 10 lit. p) antes relacionado. Dicho precepto reza: "Si la
solicitud no se encontrare en ninguno de los casos previstos en los dos articul os precedentes,
el Registrador procedera sin tardanza a efectuar un examen de novedad de la marca, nombre
comercial, expresion o sefial de propaganda que trata de inscribirse, paralo cua haralas
averiguaciones gque sean necesarias para determinar sl existe alguna de las causales indicadas
en losliterdles 0) y p) del articulo 10; b) y c) ddl articulo 49 0 €), f) y g) del articulo 62, segin
el caso". Lo subrayado es nuestro.

Repara esta Sala que hubo negligenciay por o tanto contravencion a disposiciones que
regulan & procedimiento parainscribir la marca de servicio, que en € caso en estudio se
refiere a"LaResurreccion”, afavor de "Inversiones en Inmuebles del Pacifico, Sociedad
Anénima de Capital Variable", Art. 93 citado, a informarse por |a persona encargada en el
Registro de Comercio, que en los indices de nombres registrados y pendientes de registro "no
se encontrd ninguno” que guarde "semejanza con € que se pretende registrar”, fs. 63 p.p.,
inscribiéndose la referida marca de servicios a favor de la sociedad demandada.

Lo anterior no puede ser de otra manera, ya que lo que se pretende en un momento
determinado, con las "averiguaciones' a que se refiere el Art. 93 citado es evitar: confusiones
0 errores que puedan surgir, como lo establece e mismo Art. 10 lit. p) y la Competencia
Dedledl, que conforme al Art. 65 del Convenio consiste: "Todo acto o hecho engafioso que
como los que contempla el articulo 66, se realice con laintenciénde aprovecharse
indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones
0 sefides de propaganda en perjuicio dd titular de las mismas o del pablico consumidor"”.

Consiguientemente de no atender |o expuesto, se caeria enla situacion extrema de aceptar la
posibilidad que una sociedad pudiese registrar una marca de servicios consistente en una
palabra; otra, un nombre comercial con la misma palabra; y unatercera, una sefial de
propaganda con la misma palabra con que aparece registrada la marca de servicios y €
nombre comercial, todos amparando la misma Clase. Obvio que ello no debe, ni puede ser.

Por lo relacionado es de concluir que hubo por parte de la Cadmara Ad-quem, violacion del
Art. 44 litera c) del "Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrial", por su no aplicacion y contravenir las disposiciones legales; por 1o que procede
también en este punto casar la sentencia de mérito, declarando la nulidad de la inscripcion
registral, con sus consecuencias legales, Arts. 45y 220 del mismo Convenio.
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Acercade laviolacién alegada del Art. 4 Secciones A.1), A.2) y A.3) del "Convenio de Paris
parala Proteccion de la Propiedad Industrial”, considera esta Sala que en verdad no existe tal
violacion.

El precepto aludido hace mencion, en lo principal, a derecho de prioridad que tiene durante
cierto tiempo, quién hubiere depositado una solicitud, entre otras, de marca de fébrica o de
comercio, en alguno de los "paises de la Union" — paises suscriptores del Convenio de Paris,
siendo nuestro pais uno de ellos -, para poder efectuar el depdsito en |os otros paises. Mas el
caso sub judice, no estd comprendido en la mencionada disposicién, desde luego que no
consta en autos que se hayan seguido diligencias para efectuar el deposito en los otros paises
delaUnion; e plazo es de seis meses, conforme o dispone € Art. 4 literal C.1) del mismo
Convenio, en relacion con el Art. 19 del Convenio Centroamericano. En consecuencia, no
procede casar la sentencia de mérito respecto a este punto.

V1) INTERPRETACION ERRONEA DE LEY.

Casacionamente existe interpretacion errénea, cuando e juzgador aplicala normalega que
debe aplicar a caso concreto, pero dicha interpretacion pugna con la correctay, a
consecuencia de esa interpretacion equivocada, se pronuncia el fallo con infraccién de ley.

Por e sub- motivo especifico: "Interpretacion Erronea de Ley", considera el impetrante
infringido el Art. 10 litera p) del "Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial". Expresa que dicha disposicion fue interpretada erréneamente por la
Camara sentenciadora, por haber omitido de su texto la " conjuncion disyuntiva"o", lo que la
llevo afalar equivocadamente por mala interpretacion de esa norma, ya que con dicha
omisién € contexto de ese precepto pierde toda su racionalidad, pues quedaria: "ya registrada
en tramite de registro".

Afiade que por error del Registro de Comercio, fue inscrita indebidamente a favor de
"INDELPA, SA. de C.V." lamarcade servicios "La Resurreccion”, por o que demandaba su
nulidad, tomando en cuenta lo que disponen los Arts. 44 literal ¢) y 10 litera p) del Convenio
Centroamericano.

La Camara Ad-quem considera que la "parte demandante no tiene inscripcion, sino solicitudes
para que se registrase nombre comercial y sefiad de propaganda’, y que con base en ello
pretendia el actor anular unainscripcién. Agrega que la nulidad la podia invocar € propietario
de una marca o de un nombre comercia yaregistrados, pero no € titular de una solicitud de
marca o de nombre comercial, seguin los Arts. 17 y 50 del Convenio Centroamericano.

El Art.10 literal p) del Convenio Centroamericano, como se dej6 expuesto, hace referencia
gue no puede registrarse como marcas los distintivos que por su semejanza fonética, grafica,
etc., puedainducir a confusion con otras marcas 0 con nombres comerciales, expresiones o
sefiales de propaganda, ya registrados o en trdmite de registro, siempre que se refieran a
servicios comprendidos en la misma Clase, como es € caso en cuestion.

Por lo relacionado se torna claro 1o que dispone el Ultimo precepto citado, o seala prohibicién
al registro de una marca por las razones expuestas en € literal p) de dicho articulo; situacién
gue se dio cuando en el procedimiento de registro de la marca de servicios, cuya nulidad se
pide, fue registrada tal marca, sin darse exacto cumplimiento a Art. 93, que relaciona al Art.
10 lit. p) y Art. 94 lit. @) y penultimo inciso, ambas disposiciones del Convenio
Centroamericano.
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Como se dijo lo que se pretende con la disposicidn que se afirma fue mal interpretada, es
evitar, entre otros aspectos, la Competencia Desleal que podria surgir, por la confusion que
puede ocasionar inscribir una marca, a estar en tramite de registro una sefial de propaganda o
un nombre comercial, comprendidos en la misma Clase, a consecuencia de la semejanza
fonética, etc.

En virtud de lo que regula e Art. 19 C. "Cuando € sentido de laley es claro, no se
desatendera su tenor litera...", esta Sala estima, que la Camara Sentenciadora interpreto
erroneamente el Art. 10 literal p) del "Convenio Centroamericano parala Proteccion de la
Propiedad Industrial." De consiguiente ha existido por la Camara de alzada violacién de los
Arts. 21y 44 literales a) y ¢) del mencionado Convenio Centroamericano e Interpretacion
Erréneadel Art. 10 literal p) del mismo Convenio, por 1o que se impone casar la sentenciay
pronunciar la que conforme a derecho corresponda.

POR TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 421,
422y 428 Pr.C.; y 18 delaLey de Casacidn, a nombre de la Republica, esta SalaFALLA: @)
Casase la sentencia de que se ha hecho mérito; b) Declérase nula la inscripcion en € Registro
de Comercio de la Marca de Servicios "La Resurreccion”, correspondiente ala Clase 42 del
Art. 155 del "Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial”,
inscritaa NUmero ciento sesentay cinco del Libro sesentay tres, € trece de noviembre de
mil novecientos noventay siete, enel Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual,
del Registro de Comercio, afavor de "Inversiones en Inmuebles del Pacifico, Sociedad
Anodnima de Capital Variable', que se abrevia"INDELPA, S.A. de C.V.", de nacionalidad
salvadorefia; ¢) Cancélese lainscripcidn nimero ciento sesentay cinco del Libro sesentay
tres de Marca, correspondiente al Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, del
Registro de Comercio, debiendo librarse en su oportunidad certificacion de la sentenciaa
dicho Registro, para su cumplimiento o gecucion; d) Cancélese la Anotacion Preventiva de la
demanda, inscrita al Numero once, folios ochentay cinco del Libro nimero uno de
Anotaciones Preventivas, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventay nueve,
paratal efecto, librese oficio a sefior Registrador de Comercio, Departamento de Registros de
la Propiedad Intelectua; y, €) Condénase a la parte demandada a pago de las costas de ley.

Devuélvanse los autos a Tribunal remitente con certificacion de esta sentencia para los
efectos de ley. Notifiquese.---M .E. VELASCO---PERLA J.---GUZMAN U.D.C.---
PRONUNCIADO POR LOS SENORES MAGISTRADOS QUE L O SUSCRIBEN.---
MANUEL EDGARDO LEMUS---RUBRICADAS.

[Fin del Anexoy del documento]



