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Licenciado:

CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Su despacho.

mL_//

Sefior Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis:

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de emitir mi dictamen en
cumplimiento del oficio de esa unidad de fecha veinte de junio de dos mil once, por el
cual se me designé como asesor del Bachiller: ROBERTO EDUARDO REYES FLORES,
en la realizacién de su trabajo de tesis intitulado: “LA VIOLACION AL DERECHO DE
DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICION ALGUNA AL TRAMITE DE
RENOVACION, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO".

Al respecto me permito informar que la investigacion relacionada, se efectué bajo mi
inmediata direccion y asesoria, de acuerdo con los lineamientos indicados en el Articulo
32 del Normativo para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, considerando de importancia mencionar lo
siguiente:

a) En el desarrollo de la investigacion, el estudiante manifiesta su preocupacién por
‘ el hecho de no existir momento procesal para presentar oposicién al renovarse el
registro de una marca notoria y no tenerse oportunidad de presentar recursos
judiciales ordinarios ni administrativos para hacer valer un derecho, razdn
suficiente para considerar la importancia del presente estudio;

b)  Fueron utilizados tanto el método deductivo como el inductivo, el andlisis y la
sintesis y el método comparativo y las técnicas primarias y bibliograficas y se
hizo énfasis en la importancia de obtener antecedentes de fecha reciente;
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c) La redaccion utilizada es la adecuada, se recomendd exponer en forma separada
el contenido, lo cual fue atendido por el estudiante, quedando en cuatro
capitulos, abordando el tema de forma sistematica y de facil comprensién.

d) Con el tema presentado, se establece, cuando el registro de una marca notoria se
inscribe de mala fe, el Gnico camino con el que cuenta el afectado, es por medio
de una accidn constitucional de amparo, lo cual conlleva cumplir previamente con
el principio de finalidad, con lo oneroso y exceso de tiempo que resulta v de esa
manera recuperar todo derecho inherente a la persona que se encuentre
regulado en la Constitucion Politica de la Republica, deduciéndose necesaria, la
reforma a la ley vigente;

e) Acerca de las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado en el
trabajo, se relacionan entre si, éste trabajo tiene su origen en la laguna que
presenta la legislacion vigente, al no contemplar periodo de oposiciéon en cuanto
al trdmite de renovacidon de las marcas, el registro pirata de una marca notoria,
constituye un acto anulable y el Estado de Guatemala, como signatario del
Convenio de Paris, por medio del Registro de la Propiedad Intelectual, es el
indicado de cumplir con el compromiso de proteger el derecho de los propietarios
de marcas notorias de los paises miembros; y

f) Se orientd al estudiante sobre la bibliografia, se considera que la empleada ha
sido la apropiada, en la que también incluyd informacion proporcionada a traves
de Internet, herramienta importante de informacién actual.

En conclusién el trabajo de tesis llena los requisitos exigidos; en virtud de ello me
permito rendir DICTAMEN FAVORABLE, para continuar con el tramite
correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo del Sefior Jefe de Unidad de Asesoria de Tesis, muy
atentamente,

LICENCIADO MIGUEL AUG DVOMA LOPEZ
Colegiado 5890
Asesor
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Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
SU DESPACHO.

Sefor Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis:

En cumplimiento de la resolucion de esa Unidad de fecha ocho de noviembre de/dos mil once, revisé la
tesis del BACHILLER ROBERTO EDUARDO REYES FLORES, cuyo titulo “LA VIOLACION AL
DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL;
AL NO PERMITIRLE OPOSICION ALGUNA AL TRAMITE DE RENOVACION, EN VIRTUD DE NO
EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO” qued6 denominado en forma definitiva como
“REFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 57-2000, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU
REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 89-2002, EN CUANTO AL TRAMITE DE RENOVACION
DE LAS MARCAS; POR VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA
MARCA NOTORIA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE UNA MARCA EN LA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICION ALGUNA AL TRAMITE DE
RENOVACION, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO”, el cual fue
asesorado por el Licenciado Miguel Augusto Coloma Lépez.

1) En el estudio se establecié a través de una interpretacién sistematica de la legislacion
guatemalteca, que las marcas tienen la calidad de bienes muebles y que la notoriedad es
una causal de irregistrabilidad; de igual forma que existe nulidad de un registro marcario
cuando su inscripcion se obtuvo de mala fe;

2) Se utilizaron tanto el método deductivo como el inductivo, el andlisis y la sintesis y las
técnicas primarias y bibliograficas;

3) Al trabajo se le deja la estructura presentada, se encuentra contenido en cuatro capitulos: en el
primero se presentan antecedentes importantes que permiten comprender el reciente y
extemporaneo ingreso de Guatemala al Convenio de Paris y generalidades sobre las marcas; el
segundo trata de los actos inexistentes, actos nulos y actos anulables; para continuar en el
tercero con el derecho de defensa y la importancia de la accidén constitucional de amparo;
concluyendo con el capitulo cuarto, que resulta la médula del presente trabajo de tesis, el cual
contiene antecedentes recientes obtenidos de pirateria en el registro de una marca notoria, con
resoluciones favorables, tanto del Juez de Primera Instancia del ramo civil como de la Corte de
Constitucionalidad; en su oportunidad fueron indicadas correcciones de forma, que se consideraron
pertinentes, correcciones que han sido satisfactoriamente acogidas por el estudiante;




4)

5)

6)
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El estudio pone de manifiesto que todo derecho inherente a la persona que se encuentre
regulado en la Constituciéon Politica de la Republica, proteja al titular del derecho y no a
quien indebidamente lo suplante;

Se concluye de que existe un vacio legal en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento,
al no existir momento procesal oportuno para presentar oposicién, al renovarse una marca
notoria por parte de quien se considere afectado en su derecho, y el Registro de la
Propiedad Intelectual, por medio de procedimientos y controles efectivos, debe proteger los
derechos inherentes a la persona que la Constitucién Politica de la Republica y las leyes
vigentes garantizan; cuando éstos se ven amenazados 0 vulnerados con hechos
notoriamente arbitrarios que apuntan hacia el fraude de ley que regula la legislacién; y

La bibliografia utilizada fue la adecuada.

En mi opinién el trabajo de tesis llena los requisitos exigidos en el Articulo 32 del Normativo para la
elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Publico; por lo que se otorga el DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el tramite
respectivo, para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Publico de
Tesis, previo a optar al grado académico correspondiente, requerido por el sustentante.

Sin otro particular me suscribo del Sefior Jefe con las m

stras de mi alta consideracion y estima.

Atentamente,

(j;

L e CO!
LIC. VICELINO WALDEMAR LEONARDO POLANCO
OLEGIADO 3822
REVISOR




DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, quince de mayo de dos mil doce.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de
el estudiante ROBERTO EDUARDO REYES FLORES, titulado REFORMA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 57-2000, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU
REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 89-2002, EN CUANTO AL TRAMITE
DE RENOVACION DE LAS MARCAS; POR VIOLACION AL DERECHO DE
DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA, DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE UNA MARCA EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICION ALGUNA AL
TRAMITE DE RENOVACION, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO
PROCESAL OPORTUNO. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboracion de
Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales deAs

San Carlos de Guatemala.
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INTRODUCCION

Este trabajo de tesis tiene su origen en la laguna que presenta la legislacién vigente al
no contemplar periodo de oposicion en cuanto al tramite de renovacion de las marcas.
La hipotesis presentada plantea la necesidad de reforma del Decreto legislativo 57-
2000, Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento Acuerdo gubernativo 89-2002, en
cuanto al tramite de renovacién de las marcas; por violacidén al derecho de defensa del
propietario de una marca notoria, dentro del procedimiento de renovacion de una marca
en la Ley de Propiedad Industrial; al no permitirle oposiciéon alguna al tramite de

renovacion, en virtud de no existir momento procesal oportuno.

Tiene como objetivos principales: que la ley vigente proteja al titular de un derecho y no
a quien indebidamente le suplante, que se dé cumplimiento al Convenio de Paris y a
todas las disposiciones sustantivas de los tratados en los cuales Guatemala es parte,
como también que el Estado de Guatemala por medio de su legislacion, logre
integrarse a la unificacién que se pretende a nivel internacional sobre el control de las
marcas notorias. Para este estudio se utilizaron, tanto el método deductivo como el
inductivo, el analisis y la sintesis y el método comparativo y las técnicas primarias y
bibliograficas.

Esta tesis se encuentra contenida en cuatro capitulos: en el primero se presentan
antecedentes importantes que permiten comprender el reciente y extemporaneo
ingreso de Guatemala al Convenio de Paris y generalidades sobre las marcas; el
segundo trata los actos inexistentes, actos nulos y actos anulables; para continuar en
el tercero con el derecho de defensa y la importancia de la accién constitucional de
amparo; concluyendo con el capitulo cuarto, que resulta ser la médula del presente
trabajo de tesis, el cual contiene antecedentes recientes obtenidos de pirateria en el
registro de una marca notoria, con resoluciones favorables, tanto del Juez de Primera
Instancia del ramo civil como de la Corte de Constitucionalidad. Resoluciones que

establecen con claridad, la laguna de la que adolece la Ley de Propiedad Industrial y el

(i)



momento de renovarse el registro de una marca.

El sistema actual de proteccién de marcas no ha sido del todo eficaz y dificimente se
logre en el transcurso del tercer milenio que se inicia, el esfuerzo de todos los paises
va dirigido a unificar controles a nivel internacional, esfuerzo al que tendran que
agregarse politicas publicas eficaces que estimulen la economia de paises como
Guatemala, en el que el principal problema es que la poblacién sigue creciendo y los
problemas también. El fendmeno de la pirateria de marcas notorias constituye el reto
del siglo XXI y se agiganta, entre otras causas, con el crecimiento del comercio informal
integrado por los desplazados por las generaciones de relevo y los despedidos por

reduccion de costos y que les resulta imposible conseguir un nuevo trabajo formal.

(i)



CAPITULO |

1. El Convenio de Paris y las marcas. (Antecedentes)

Se considera de suma importancia para el inicio del presente trabajo citar definiciones de
términos intimamente ligados al origen de la Ley de propiedad industrial, Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 89-

2002, las cuales en forma breve y concisa se citan a continuacion:

En la doctrina el jurista Manuel Ossorio proporciona la siguiente definicion de convenio:

“Contrato, convencion, pacto, tratado.””’

Victor De Santo al referirse a convencion lo hace de la siguiente forma: “Del latin
conventio, derivado de conveniere, convenium: acuerdo de dos 0 mas personas sobre
una misma cosa. Conveniencia, conformidad. Juridicamente, ésta expresion se emplea

en todas las ramas del Derecho para sefialar pactos, ajustes o coincidencias.”

Y para concluir, se retoma la opinion del jurista Ossorio, quien al referirse a convencion
internacional indica lo siguiente: “Acuerdo entre dos o mas Estados para resolver y regular
la ejecucion y desarrollo de sus relaciones sobre materias de interés reciproco; como los

convenios comerciales. Es en definitiva un tratado, cuya finalidad no es estrictamente

' Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales; pag. 175.
’De Santo, Victor, Diccionario de ciencias juridicas, politicas, sociales y de economia; pag. 282.



politica y que requiere menor solemnidad.” >

Luego de conocer algunas de las definiciones que por separado proporciona la doctrina
sobre convenio, convencion y convencion internacional se pasa a referir sobre el Convenio
de Paris; obedeciendo a que es el primer antecedente que se tiene sobre proteccion de
los derechos de propiedad industrial y que el ingreso de Guatemala a dicho convenio

representd que se principiara a regular la ley de la materia.

1.1. El Convenio de Paris

El 20 de marzo de 1883 un grupo compuesto de once paises industrializados y algunas de
sus colonias firmaron la convencion de Paris, documento que regula lo relacionado a la

Ley de patentes industriales en el ambito internacional.

El Convenio de Paris o La unién de Paris como también es conocido, es el primer
antecedente internacional de proteccion de los derechos de propiedad industrial y surgié
como respuesta al interés de varios paises de proteger sus invenciones y productos, que

entonces eran exhibidos en las ferias internacionales.

La pirateria del registro de marcas, ademas de ser mundial es muy antigua, ya existia
cuando tuvo lugar ésta convencidn; durante los ciento veintinueve que han transcurrido

desde que se celebrd, se han desarrollado ocho rondas de negociaciones en diferentes

® Ibid., Ossorio, Ob. Cit; pag. 175.



paises del mundo.

1.1.1. Rondas de negociaciones desarrolladas hasta la presente fecha

Es importante mencionar que la actividad econémica no se detiene un solo instante y eso
ha significado que los paises miembros del Convenio de Paris, principalmente los
industrializados, le mantengan una constante vigilancia y revision que han ciado lugar a
actualizaciones de acuerdo a las exigencias del mercado mundial. A continuacion se
presentan los lugares y fechas en las cuales han tenido lugar las diferentes rondas

desarrolladas a partir de su creacion:

o “Segunda ronda: ciudad de Bruselas (Bélgica) 14 de diciembre de 1908.

. Tercera ronda: ciudad de Washington (Estados Unidos de Ameérica) 2 de junio de
1911.

o Cuarta ronda: ciudad de La Haya (Holanda) 6 de noviembre de 1925.

o Quinta ronda: ciudad de Londres (Inglaterra) 2 de junio de 1934.

. Sexta ronda: ciudad de Lisboa (Portugal) 31 de octubre de 1958.

e Séptima ronda: ciudad de Estocolmo (Suecia) 14 de julio de 1967 y enmendada el 28
de septiembre de 1979.

° Octava ronda: se inicia en Uruguay en 1986 y termina en Marruecos el 15 de abril de

19947 4

4 Wanda Anduijar; http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo id=2024;
(consulta realizada el dia 18 de marzo de 2011, a las 14:30 horas)
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1.1.2. Ingreso de Guatemala al Convenio de Paris

El ingreso de Guatemala al Convenio de Paris tuvo lugar en la séptima ronda;
desarrollada en la ciudad de Estocolmo (Suecia) con fecha 14 de julio de 1967 vy
enmendada el 28 de septiembre de 1979. En ésta ronda se crea la organizacion
mundial de la propiedad intelectual, OMPI; que recoge la division bipartita que
conformaban el Convenio de Paris de 1883 con la proteccion de la propiedad ir’wdustrial y el
convenio de Berna de 1886 con la proteccion de las obras literarias y artisticas. El ingreso
al relacionado convenio, da origen en nuestro pais, al Convenio centroamericano para la
proteccion de la propiedad industrial aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la
Republica de Guatemala y la Ley de patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y
disefios industriales, Decreto 153-85 del Congreso de la Republica de Guatemala. Es de
importancia mencionar que el ingreso de Guatemala al Convenio de Paris, fue resultado
del fenébmeno de globalizacion que tuvo el mundo en el siglo XX; y que Guatemala siendo
aun un pais eminentemente agricola, por la naturaleza de la produccion y comercializacion
de sus productos, no presenta por parte de sus consumidores un interés sostenido en el
conocimiento de los productores. Sin embargo, la anterior situacion ha ido cambiando ya
que cada vez va tomando auge la estandarizacion de minimos de calidad en los
productos, lo que se pueden garantizar con la presencia e importancia que han ido

tomando las marcas en los ultimos anos.



La octava y ultima ronda desarrollada por el citado convenio se inicia en Uruguay en 1986

y concluye en Marruecos el 15 de abril de 1994 y presenta dentro de su agenda como uno
de los temas de mayor preocupacion lo relacionado con la pirateria en el registro de
marcas, y por ende como resultado de éste ilicito la pirateria de productos y servicios y
toda la gama de irregularidades en el comercio, tales como las falsificaciones, las

imitaciones y las adulteraciones de los productos y servicios de marcas notorias.

Este tema de preocupacion representa para los paises miembros un reto para el siglo XXI,
es en esta octava ronda donde surge el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio —ADPIC- y su anexo —IC-, por el cual se
crea la Organizacién mundial del comercio —OMC- de la que Guatemala entra a formar

parte.

Como consecuencia en Guatemala quedan derogadas las leyes anteriores relacionadas a
la materia y surge la Ley de propiedad industrial y su respectivo Reglamento. Sin
embargo, el surgimiento de estas leyes no es inmediato, para paises con economias
similares a Guatemala se les dio oportunidad para diferir hasta el afio dos mil, razén por la
cual hasta esas fechas surgieron las leyes que se mencionadas, lo que representa ir a la

saga en la regulacion de las disposiciones acordadas.



1.2. Las marcas. (Generalidades)

1.2.1. Antecedentes historicos

En la antigledad, la funcion esencial de los signos usados a manera de marca era
identificar al autor o proveniencia de los objetos marcados. En la edad media, las marcas
cumplian también una funcién de identificacién del origen de las mercaderias ‘pero con un
doble propdsito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplian con las normas de
calidad; y asegurar que los miembros de una corporacion no incursionaran en el tipo de
trabajos reservados a los de otras corporaciones. Era una forma, de lograr a través de las
marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades

medievales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios.

Como se ha mencionado, su origen se atribuye en el gremio artesanal, se cree que
marcaban, firmaban o ponian cualquier simbolo para identificar su trabajo, el cual de ésta
manera quedaba individualizado. Es probable que inicialmente su Unica funcién era
identificar a quién le pertenecia el bien, limitandose como simbolo de pertenencia y que
fue posteriormente que la marca se utilizd para distinguir un producto de otro. Se
considera que el uso de la marca ha tenido su desarrollo conforme el avance econémico,

adaptandose a las necesidades y exigencias del comercio.

Por lo que se deduce, que esa etapa como simbolo de pertenencia para el cual fue usada



la marca, es parte de su existencia, pero que los inicios de su uso como actualmente tien
en el comercio, se dio desde el momento de que aquellos artesanos realizaban su trabajo
con el fin de que alguien mas los adquiriera, es decir, desde el momento que su interés
radicaba en que dichos productos salieran del ambito de su propiedad e introducirlos en el
trafico comercial y captar el interés de las personas, y que una vez los adquirieran,
supieran quién los habia hecho y pudieran distinguirlos entre otros de la misma clase,

reconociendo el origen de dicho producto.

Del parrafo anterior se puede determinar que el origen de la marca dentro del comercio es
resultado del interés que persigue el productor o prestador de servicios de hacer saber al
consumidor que el producto o servicio fue creado por él y que cuando lo necesite de
nuevo, no lo confunda con otros productos o servicios que se encuentren en el mercado,

pudiendo distinguirlos e individualizarlos.

Es importante que se tome en cuenta que el derecho surge de las mismas necesidades de
la sociedad, que no inventa figuras o instituciones, sino que los mismos intereses o
necesidades de la sociedad obligan con el paso del tiempo a su regulacion, el derecho
esta fundamentado en las costumbres sociales, para regular la conducta social. En la

actualidad las distintas legislaciones reconocen el derecho del titular de la marca.

Obedeciendo a que la industrializacidon acaecida en el mundo a partir de fines del siglo
XVIII cada dia se extiende y se profundiza, se ha conducido a una creciente utilizacion y

valor de las marcas. En las definiciones modernas ya no se habla solamente de que la



ofrecimiento de servicios, renglon que se ha aumentado de forma acelerada, y que se

trata de un signo protegido en virtud de su inscripcién en el registro.

1.2.2. Marca. (Definiciones doctrinarias)

4)

Jorge Otamendi, describe de una manera simple lo que es la marca, “La marca es e/

signo que distingue un producto o un servicio de otro, (...).”*

La Secretaria de Integracion Econdmica Centroamericana (SIECA) define la marca
como “(...) cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o

servicios producidos o prestados por una persona de los de otra.”®

En el Diccionario de derecho de Rafael De Pina y Rafael De Pina Vara, se encuentra
la siguiente definicion de marca “Signo o medio material de cualquier clase adoptado
para sefialar y distinguir de sus similares, determinados productos o servicios (...).
Es el signo distintivo de los articulos fabricados o vendidos, o servicios suministrados

por una empresa, cuyo uso exclusivo se obtiene mediante el registro.””

Manuel Arean Lalin, en la siguiente definicién ya incluye la calidad de notoriedad en

° Wanda Andujar, Ob. Cit; (consulta realizada el 18 de marzo de 2011 a las 14:30 horas)
Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica. Ley de marcas y signos distintivos. Ley No. 7978. En
http//www.sieca.int/site/Cache/17990000000773/17990000000773.pdf. (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a
las 10:30 horas).

" Ibid; pag.12.



usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relacion con

los cuales la marca es usada.” ®

5) José Manuel Otero Lastres, expresa en su obra “La prueba de la marca notoriamente
conocida en el derecho marcario (...) cuando la marca alcanza un alto grado de
reconocimiento en el mercado, como consecuencia de su uso y de la calidad de los
productos o servicios distinguidos con ella, siendo asociada con‘ un origen
empresarial determinado de manera inequivoca y particular por los consumidores
estamos ante las marcas con el grado de notoriedad mas alto que son las

renombradas (...).”°

Se puede observar en las cinco definiciones citadas, que los autores no limitan la definicion
de la marca exclusivamente a la distincion de productos, sino que también incluyen en su
definicién la distincion de un producto inmaterial como lo son los servicios y que

constituyen un campo que se encuentra sumamente desarrollado en el mercado actual.
Las definiciones de Otamendi y SIECA son menos técnicas que la de los autores De Pina
y De Pina Vara; pero no descuidan dar a comprender, que la marca siendo un bien

inmaterial, requiere materializarse para poder ser distinguido.

Otro elemento importante que mencionan los autores De Pina y De Pina Vara, es que el

8 . 2
Ibid; pag. 24.

® Citado en Internet por: www.uguaipit.com Universidad de Alicante. http/mww.uguaipit.com/files/publicaciones/0000001560-
notorias.pdf (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas).



comercializar con la marca, defender ese derecho que se tiene frente a terceros, es

esencial su registro en la institucion que el Estado ha establecido;, en Guatemala
corresponde su inscripcién en el Registro de la propiedad intelectual que funciona

adjunto al Registro general mercantil.

La definicion que proporciona Manuel Areén Lalin, es redactada de una manera bastante
sencilla, pero en forma clara permite determinar la notoriedad en una marca;. Mientras
que la definicién de Otero Lastres esta referida cuando la marca se ha difundido entre la
generalidad del publico de consumidores o usuarios, que representa el grado de

notoriedad mas alto que son las marcas renombradas.

Las definiciones citadas permiten diferenciar que el calificativo de notoria se atribuye a la
marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del tipo de
productos o servicios a los que se aplica la marca; mientras que el término renombrada
esta particularizado para aquella marca que goza de difusion y prestigio entre la mayoria

de la poblacion.
La comercializacion de todos los productos y servicios, en todas sus variedades, estan
intimamente vinculados con la marca, que es lo que permite que el consumidor pueda

diferenciar entre un producto o servicio y otro.

Es frecuente el uso de la marca para llamar la atenciéon del consumidor, presentandola a

10



el mercado; por medio de la publicidad se busca que la marca capte la atencion del

consumidor o usuario, con el objeto de que la proxima vez que se encuentren con la
intencion de adquirir un producto o servicio, le otorguen oportunidad a la marca, y si
quedan satisfechos, buscaran la marca que lo distingue para adquirirlo las veces que lo

necesiten en el futuro.

En el interés del publico actualmente existen diferentes causas para preferir una marca al
momento de elegir un producto o servicio, entre las que podemos mencionar las

siguientes:

1) La fama que han creado algunos productores o prestadores de servicio, en su
carrera como comerciantes y la buena reputacidén que los respalda; y
2) Por status social de una marca y el nombre del comerciante que se encuentra

vinculado con ella.

En todos los casos la publicidad llena un papel fundamental, las distintas actividades en el
mundo se mueven muy rapido, en especial el campo de la economia, el transito del
comercio puede decirse que no descansa; al consumidor no le interesa o no tiene tiempo
de averiguar si determinado articulo o servicio esta hecho o lo presta determinada persona
y si se utilizaron materias primas de determinado lugar, pero confia en los medios
publicitarios y por la fama de determinadas marcas. Por el privilegio que denotan algunas

marcas no le importara pagar un precio mas alto, aun obteniendo la misma calidad, con tal

11
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de adquirir un producto o servicio, con la marca en que confia.

El prestigio y la fama que adquiere una marca a través de la calidad de sus productos y
servicios, es importante, pero no puede dejar de aceptarse la importancia de la publicidad

y el empuje que puede representar para una marca dentro del mercado.

En lo que se refiere al &mbito legislativo, el derecho de marca no es un derecho universal,
se le conoce como un derecho puramente territorial, 1o que significa que céda Estado
puede regular el derecho de marca como considere pertinente, de acuerdo con sus
costumbres comerciales. En las legislaciones de los diferentes paises se encuentran dos
formas de adquirir la propiedad de una marca: a) en la mayoria de Estados surge al
momento de su inscripcion en el respectivo registro, tal como el caso de Guatemala, y que
se encuentra regulado en el Articulo 17 de la Ley de propiedad industrial; b) en otros

Estados, se le reconoce al titular ese derecho con el solo uso de la misma.

La doctrina explica que en los casos en que el derecho del titular de una marca sélo pueda
ser adquirido por medio de su registro (como es el caso de Guatemala), cuando por algun
motivo un tercero de mala fe inscribe la marca antes que su verdadero titular, que es en
realidad quién la ha utilizado publicamente a través del tiempo, especialmente cuando son
marcas que han adquirido prestigio en el mercado, la oficina o institucion de registro debe
cancelar, una vez probada tal situacion, el registro hecho a favor del tercero que actud de
mala fe. El fundamento que presenta la doctrina para tomar esta postura, esta justificado

en el derecho comun, obedeciendo a que no puede haber una regulacion que tutele actos
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contrarios a las buenas costumbres y a la moral.

La marca, ademas de denotar importancia para el titular, también es una forma de
otorgarle garantia al consumidor, porque de esta manera le es posible conocer de la

procedencia del producto o servicio (no en todos los casos).

El consumidor es el elemento mas importante del comercio, porque si no existe quien
adquiera los productos o servicios del mercado, el trafico comercial estaria‘incompleto;
razon por la cual los empresarios luchan por captar la atencién y confianza del consumidor
y su interés, de que éste no se confunda y logre distinguir los productos o servicios que se

identifican con la marca del fabricante o empresario.

1.2.3. Clasificacion doctrinaria de las marcas

A continuacion se presenta cierta clasificacion doctrinaria relacionada con las marcas y sus

respectivas definiciones:

o Marcas de comercio y marcas de servicios
Las marcas de comercio son las que identifican a los productos industriales o de
agricultura, en un pais tan industrializado como los Estados Unidos de América es a
lo que se conoce como “Trademark”, generalmente se les denomina “marcas de

fabrica”. Este tipo de marca es la gran mayoria, son las que siempre han existido.

13



Mientras que las marcas de servicio son aquellas que identifican un servicio como
producto objeto del comercio, se trata de un producto inmaterial y que son de reciente
incorporacién tanto doctrinariamente como en las legislaciones. La uniformidad en
que se presta dicho servicio, es lo que determina si un servicio es susceptible o no de
ser parte del comercio. La marca de servicio representa de que los usuarios tendran
mas confianza y credibilidad con el servicio prestado por la empresa que identifica su

servicio con una marca, sabran a quién dirigirse y donde ubicarlo.

Marcas colectivas y marcas de certificacion

Se conocen como marcas colectivas aquellas que son propiedad de mas de una
persona, ejemplo: las corporaciones. Sus caracteristicas son las mismas que las de
una marca individual, al igual que sus funciones, la diferencia radica en la forma en

gue se establece la propiedad de la misma.

Las marcas de certificaciéon son aquellas cuyo derecho de otorgarlas la tienen
unicamente empresas 0 entidades autorizadas para el efecto, el de certificar marcas.
El control es indicado y ejercido por el titular de la marca de certificacion. No es un
tipo de marca aceptada por la totalidad de las legislaciones. Su funcionamiento se
encuentra entre los contratos mercantiles modernos, entre los que se puede

mencionar las franquicias.

La legislacion guatemalteca presenta en la Ley de propiedad industrial, especificamente en

14



referido Titulo |l, lo dedican para la regulacion de las marcas colectivas, y para las marcas

de certificacion respectivamente.

1.2.4. Derechos que confiere la marca. (Titularidad)

Las marcas por su calidad de bienes muebles otorgan el derecho de propiedad que

permite el uso, goce y disfrute de ese derecho.

Es oportuno senalar que la doctrina establece las siguientes formas de adquirir la

titularidad de una marca:

. Sistema declarativo: el derecho exclusivo sobre una marca, nace con el uso y con
posterioridad puede registrarse; 1o que significa que en el procedimiento de
inscripcion o registro de una marca no debera probarse sélo la aptitud distintiva y la
no confusidn con otras existentes, se tendra que comprobar que se ha utilizado para
identificar productos o servicios por un determinado tiempo y con posterioridad se

obtendra el registro.
. Sistema atributivo: el derecho exclusivo sobre una marca, se obtiene con el

registro, la institucion encargada del registro de las marcas constituye el derecho, una

vez se pruebe su aptitud distintiva y la no confusién con otros productos o servicios.

15



Sin registro la marca no existe.

El Sistema Atributivo es el que adopta la legislacion guatemalteca y lo regula en el Articulo
17 de la Ley de propiedad industrial, el cual establece “Las marcas tienen la calidad de

bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro (...).”

Dentro de los aspectos importantes a los que tiene derecho el titular de una marca se

encuentran:

a) El titular de la marca obtiene el dominio publico sobre ella, controla su alcance, su
movimiento dentro del trafico comercial, decide a quién le extiende la facultad de
utilizarla, en dénde y como. Tiene la facultad de defender sus derechos contra
cualquier violacién que se atente en su contra. Se le conoce a los derechos que
adquiere el titular de la marca, como derechos de exclusiva o prohibicion a

terceros.

b) El titular de la marca tiene el derecho de goce y explotacion de la marca que es

propietario, tiene plena libertad de enajenarla por cualquier titulo.

1.2.5. Regulacion de las marcas en la legislacion guatemaiteca

Previo a desarrollar como se encuentran reguladas las marcas o el derecho marcario

16



Antequera Parilli, la cual establece que es una “Disciplina juridica que tiene por objeto la

proteccién de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, asi
como de sus actividades afines y conexas.” '° Las marcas notorias se encuentran dentro

de su objeto de estudio y proteccion.

En sus aspectos generales y fundamentales, la regulacién marcaria en Guatemala se
encuentra regulada en la Constitucién Politica de la Republica, en el Cédigo Civil y en el

Cadigo de Comercio de Guatemala.

Se encuentra en la Constitucién Politica de la Republica, que el Articulo 39 esta
relacionado con la propiedad privada y establece: “Se garantiza la propiedad privada como
un derecho inherente a la persona humana. (...).”, el Articulo 42 relaciona el derecho de
autor o inventor: “(...) los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su
obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados intemacionales.”, el Articulo 43
establece la libertad de industria, comercio y trabajo; en cuanto al Cédigo Civil en el
Articulo 451 numeral 6 se establece la calidad de bienes muebles que adoptan las marcas;
y finalmente, en el Cédigo de Comercio de Guatemala, en el Articulo 2 se establece
quienes tienen la calidad de comerciantes y en el Articulo 4, en su numeral 3 se define a

las marcas como cosas mercantiles.

La regulaciéon especifica establecida en la Ley de propiedad industrial, se encuentra

'° Ibid; La propiedad intelectual en sus diversas facetas, pag. 124. Citado por Wanda Andujar, (consulta realizada
18 de marzo de 2011 a las 14:30 horas.
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dividida en derechos de autor y derecho de propiedad industrial, pero amparada por \Té‘i‘:

misma rama en general que es el derecho de propiedad intelectual

En la Ley de propiedad industrial, aparece regulada la marca en el Titulo Il. De las
marcas y otros signos distintivos. Especificamente en el Articulo 4, la referida ley
define la marca como “(...) cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto
perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una
persona individual o juridica de los de otra”. En la definicidon anterior se encuéntran como
aspectos importantes que el signo sea apto para distinguirlo e individualizario,
fundamentando la legislacién, lo que se considera que fue lo que buscd el productor como

origen para el uso en el comercio.

En el citado Articulo 4, de la Ley de propiedad industrial, también se encuentran las
definiciones de: “(...) Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un
nombre comercial, un emblema, una expresion o sefial de propaganda o una
denominacion de origen. Signo notoriamente conocido: cualquier signo que es
conocido por el sector pertinente del publico o en los circulos empresariales, como
identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido
ese conocimiento por su uso en el pais 0 como consecuencia de la promocién del signo,
cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido. (...) Registro: el Registro de

la Propiedad Intelectual.”

Continuando con el Articulo 4 de la Ley de propiedad industrial, se encuentran las
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definiciones de: “(...) Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona juridica que
agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca. Marca de certificacion,
como la que se aplica a productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han sido

controladas y certificadas por el titular de la marca (...).”

1.2.6. Derechos que regula la Ley de propiedad industrial

Como ya se menciond, el derecho exclusivo de titularidad de una marca, en la legislacion
guatemalteca se adquiere a través del sistema atributivo y lo regula el Articulo 17 de la
Ley de propiedad industrial, al establecer que: “Las marcas tienen la calidad de bienes
muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta
ley (...).” En el tercer parrafo de ese mismo Articulo se encuentra “Sin perjuicio del
derecho de oponerse en los casos que requla esta ley, la propiedad de la marca y el
derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relacién a los productos o servicios para

los que haya sido registrada.”

En base a lo anterior se pueden identificar derechos que se pueden resumir de la siguiente

forma:

. El uso exclusivo de la marca; y

El derecho de oponerse a cualquier hecho o acto que atente contra su titularidad o

contra el registro de cualquier otra marca o signo parecido o idéntico, que cause

19



pretenda su inscripcion.

Como queda establecido, la legislacién guatemalteca le confiere al titular del registro de
una marca derechos de uso, goce y disfrute de su derecho de propiedad, como lo
establece para cualquier otro bien y esta facultado para auxiliarse por las autoridades
judiciales y extrajudiciales que necesite para hacer valer su derecho cuando la violacion
hubiese ocurrido e impedir que el dafo sea mayor que el ya causado, derec‘hos que se
extienden cuando la marca no esta registrada en el pais, pero se trata de marcas notorias,
tal y como lo establece el ultimo parrafo del citado Articulo 17 de la Ley de propiedad
industrial “(...) marcas notorias y lo que disponga algun tratado o convencion de que

Guatemala sea parte”.

Cuando el conocimiento de la marca notoria excede a los consumidores habituales de los
productos o servicios distinguidos con ella, se encuentra con las marcas renombradas,
las cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el publico en general y se asocian

con una buena calidad.
Por fuerza una marca notoria ha debido ser usada en algun pais, y debido a su
aceptacion en el mercado y a su difusion, han llevado a su gran reputacién y aceptacion

por los consumidores.

Ese uso de la marca y su difusién pueden solamente haberse producido en las fronteras
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de un pais, entonces se esta ante una marca con una notoriedad de alcance merament

nacional.

Sin embargo, también es posible que la difusion intensa de la marca, y el consecuente
conocimiento de la misma, haya trascendido del pais donde es una marca reconocida
como notoria, como consecuencia de la promocién intensa del signo, con independencia
gue la marca no se use en los otros paises. En este caso se esta ante una marca notoria

con alcance internacional.

En ambos supuestos es inherente a la notoriedad de la marca la presencia de varias

condiciones, las cuales se sintetizan de la siguiente manera:

o Que la marca haya sido usada en algun pais, aunque no necesariamente en el pais
gue se reclama la proteccion.
o La notoriedad es también el resultado de una amplia difusién del signo que se

traduce en su reconocimiento en el mercado.

1.2.7. Funcion de las marcas

De acuerdo a sus antecedentes histéricos, a la doctrina y a la regulacién que de las

marcas se encuentra en los diferentes paises donde existe, la funcién principal es

distinguir, extrinseca e intrinsicamente, término del que Ramoén Garcia Pelayo y Gross
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proporciona en su Diccionario enciclopédico de todos los

Larousse la siguiente definicion: “Del vocablo latino distinguere, sindnimo de seleccionar,
diferenciar, sobresalir, ser distinto, descollar, por lo tanto contrario de confundir,

separar: establecer la diferencia (...).” "’

La funcion de distinguir se ha mantenido en las diferentes etapas del desarrollo
econdmico mundial y que la legislacion guatemalteca lo contempla al final del primer
parrafo del Articulo 16 de la Ley de propiedad industrial, de la siguiente manera “(...) que a

criterio del Registro tenga aptitud distintiva.”

La funcion distintiva de la marca es reconocida por el orden juridico destinado a asegurar
que cumplan con su funcion y penar a quien las utilice ilegalmente, lo que permite
entender que cualquier otra funcidn se encuentra subordinada a ésta; sub funciones entre
las que se puede mencionar como mas importantes las siguientes y que responden a un
interés distinto cada una, considerando su relacion con leyes vigentes y costumbres en el

comercio:

o Funcion de distinguir; que permite identificar el origen de los bienes y
servicios que ampara la marca.
Se encuentra regulado en el Articulo 40 de la Ley de propiedad industrial y establece
“Todos los productos que se comercializan en el pais deberan indicar claramente en
idioma espafiol el lugar de produccion o de fabricacion del producto, (...)” es una

consecuencia de la funcidn distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios

" Ibid; pag. 327.
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pueden conocer, a través de la marca, cual es la empresa que ha producido O~~fAh:

comercializado los productos y servicios que se ofrecen.

La funcion de identificacion de origen es una consecuencia comun, pero no
necesaria dentro de las caracteristicas esenciales de las marcas. Se pueden
presentar las siguientes situaciones: a) pueden los consumidores y usuarios conocer
y estar familiarizados con una marca en base a la forma como opera en el mercado, y
desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comércializa los
bienes y servicios distinguidos con tal marca; y b) una marca puede cambiar de
titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de |a firma propietaria y
usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje de modo alguno en ésta, ni sea
conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados con esa
marca. La funcion de identificacion de origen tiene gran importancia practica
cuando se trata de determinar los limites de la proteccion juridica concedida a una

marca.

Funcion de distinguir; que garantiza la calidad de los bienes y servicios con
los que se usa la marca (no en todos los casos).

Debe interpretarse que supone un compromiso publico con la calidad, asegura al
comprador o usuario que los productos y servicios que llevan la marca tienen la
misma alta calidad, que le es conocida y que espera encontrar al adquirir de nuevo
los productos y servicios que la llevan. Igualmente da oportunidad a que un deterioro

de la calidad pueda ser rastreado hasta quién lo produjo. La funcidn distintiva de las
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productos y servicios de buena calidad y cual ampara productos y servicios de mala

calidad. Lafuncién de garantia de calidad dentro del derecho marcario, no goza de
un valor juridico directo. El consumidor que adquiere un producto o servicio cuya
calidad es sustancialmente inferior a la de otros de la misma marca, comprados con

anterioridad, carece de accién alguna amparado por el derecho marcario.

Funcién de distinguir; que otorga proteccion al titular de la marca.

En el tema que interesa dentro del presente trabajo de tesis: “Reforma del Decreto
legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su Reglamento, en cuanto al tramite
de renovacion de marcas, por la violacién al derecho de defensa del propietario de
una marca notoria, dentro del procedimiento de renovacion de una marca en la Ley
de propiedad industrial; al no permitirle oposicion alguna al trémite de renovacion, en
virtud de no existir momento procesal oportuno”, se esta ante la situacién que sin
desvirtuar la funcién esencial de las marcas de distinguir, funcién que no debe
interpretarse como proteccion a la inversion del titular de una marca, trae como
consecuencia logica la proteccion al titular de la marca tomando como fundamento
importante de que la notoriedad es causal de irregistrabilidad y que las marcas tienen
la calidad de bienes muebles. La propiedad de la marca es susceptible a las
desmembraciones que admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser
negociada bajo toda forma de contratos, como se menciond, las marcas tienen la

calidad de bienes muebles que estan en el comercio sin restriccion de ninguna clase.
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marca, se relaciona estrechamente con la concepcidn de los derechos de éste como
atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones
extrajuridicas que hacen al derecho de dominio. El uso de las marcas es facultativo;
la relacion entre el producto y la marca es establecida unicamente por el propietario,
quien puede tilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o uno
distinto, variar el contenido de los envases, hacer cuantas cosas le aconseje su
buena o mala fe, sin que el publico tenga alguna defensa contra el posiiale engano,

siendo lo que al final resulta mas eficaz: dejar de adquirir el producto o servicio.

En todos los casos y en la practica, puede resultar que la marca sea utilizada por dos
0 mas comerciantes, sin que tampoco tenga el consumidor recurso alguno para
impedirlo. Resulta importante mencionar de que la caducidad por falta de uso pone
de manifiesto de que los registros marcarios no son un fin en si mismos, sino que

solo se justifican en cuanto se destinan a lograr ciertas metas econdémicas.

Funcion de distinguir; que otorga proteccion al consumidor y usuario de los
productos y servicios con los que se comercializa la marca.

El régimen marcario constituye un mecanismo juridico que va dirigido desde dos
puntos de vista: a) a aumentar la informacion disponible para el consumidor respecto
de los distintos bienes y servicios ofrecidos; y b) a incentivar los esfuerzos
destinados a mejorar la calidad de los productos y servicios. Es de valiosa

importancia la protecciéon del consumidor cuando se trata de determinar la
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ellas frente a la oposicion del titular de otra ya inscrita. Por lo demas, la funcion de

proteccion del consumidor que cumple el sistema marcario se ve complementada
por el conjunto de normas dirigidas a regular el funcionamiento general de los

mercados, que deben ser aplicadas conjuntamente con la legislacion de las marcas.

Funcién de distinguir; que permite la publicidad, conocimiento y expansion de
la marca.

Se da desde tres puntos de vista: a) se vincula con el elemento esencial de la marca,
su funcion distintiva; b) se vincula con la consistencia de la marca, aqui tomamos en
cuenta todos los elementos visuales que la constituyen:; y ¢) queda configurado con
la utilizacién de las marcas para dar a conocer por distintos medios y en forma directa
y explicita, informacion respecto de los productos y servicios marcados. La funcion
publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la

legislacion marcaria.

En la actual sociedad de consumo, sin duda alguna la publicidad ocupa un nivel
destacado en las estrategias de comercializacién de los productos y servicios que
traen implicito una funcion de informacién para dar a conocer la marca, tratando de
persuadir al consumidor y usuario para que la distinga entre otros productos de la
misma clase, y que resulte rentable para quien la promueve, dandole a la marca un
toque creativo presentando el producto o servicio con la posibilidad de llevar una vida

mejor o sacarlo de la rutina.
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Funcion de distinguir; que permite la competitividad de los productos y
servicios que respalda la marca.

La funcidn de distinguir hace posible una efectiva competencia en un mercado
complejo e impersonal, el consumidor y usuario puede identificar los productos y
servicios que le satisfacen y recompensar con nuevas compras. Sin algun sistema
de identificacién del producto o servicio, la eleccién informada del consumidor y del
usuario y la competencia significativa en materia de calidad, no pocirian existir.
Mediante las marcas los productores individualizan los productos y servicios que
ofrecen, construyen su prestigio comercial, forman y defienden su clientela y los
adquirientes o0 usuarios pueden, a través de las marcas elegir las cosas o servicios

que les venden.

Dentro de la funcién competitiva las marcas cumplen una funcién muy importante,
permiten determinar la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Sin dejar de
tomar en cuenta de que la competencia entre las empresas representa estar siempre
atentos al mercado, y tiene lugar a través de diferentes elementos entre los que
podemos mencionar conocer bien a los clientes, buscar la diferenciacion ofreciendo
algo que los competidores no ofrezcan, buscando ventajas competitivas como
excelente atencion al cliente, costos bajos, la forma de distribucién, practicar la
calidad total con productos y servicios de buena calidad, ofrecer un buen servicio al
cliente y capacitacion constante del personal sobre las bondades de los productos y

servicios que la marca ampara; condiciones que tiene que ser conocidas por el
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consumidor o usuario.

El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas juridicas dirigidas a regular y
mantener el funcionamiento de los mercados, funcion competitiva que se debe basar
en la constante innovacién, hoy en dia el ciclo de vida de un producto o servicio es
muy corto, por lo que se hace necesario innovar y lanzar constantemente nuevos
productos y servicios al mercado, debemos saber de que los consumidores

terminaran dejando atras lo repetitivo.

Funcion de distinguir; que permite la ampliacion de los mercados a otros
paises y por consiguiente promueve el desarrollo econémico.

La ley y la proteccion de marcas son de base nacional, como regla general, la
inscripcion de una marca solo cubre un pais y se requieren solicitudes distintas en
cada pais para poder extender esta proteccion a cada pais donde se interesa usar y
proteger una marca. Los duenos de marcas que deseen comercializar sus productos
o servicios en diferentes paises, deberan familiarizarse con la leyes de cada pais con
el que les interesa comercializar, para asi poder defender sus derechos. Es regla
general en casi todas las legislaciones de que para registrar una marca extranjera,
esa formalidad ya debe estar cubierta en el pais de origen, la vigencia del registro de
una marca varia de un pais a otro, aunque se esta generalizando el plazo de vigencia

por diez afnos.
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1.2.8. Sistema de proteccion de marcas

En cuanto al control de marcas, frente a la realidad comercial para un futuro inmediato no
es del todo optimista, todos los esfuerzos realizados, hasta el momento, no han sido
eficaces y que hayan dejado satisfechas a todas las partes participantes, dificiimente se
logre en el presente milenio que principia. Habra que esperar que las legislaciones se
apliquen en forma efectiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales de cada
pais y ver las reacciones de las partes contratantes, ante el incumplimiento q[Je se tenga

por parte de otros miembros.

En relacién con el registro de las marcas, debe de tomarse en cuenta dos aspectos
sumamente importantes: a) o relacionado con los recursos humanos y materiales; y b) el
aspecto juridico. El Registro de la Propiedad Intelectual, encargado de éste renglén en
Guatemala requiere de mas personal capacitado y disponer de los recursos financieros
correspondientes;  especialmente las grandes empresas insisten en agilizar los
procedimientos, suprimir formalidades y bajar los aranceles de registro. El aspecto juridico
juega un papel determinante y debera velar porque las disposiciones que han sido de
beneficio en paises mas desarrollados industrialmente; también se pongan en practica en

Guatemala.
A nivel local existe la necesidad de revisar constantemente la legislacién vigente y analizar

cuales son los problemas que se presentan con mas frecuencia, para buscarles

soluciones, tal el caso que preocupa en éste trabajo, siendo la no existencia de
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una marca.

Resulta de importancia citar lo que establece el Articulo 6 bis del Convenio de Paris de
1883 al respecto “Marcas notoriamente conocidas. 1) Los paises de la Union se
comprometen, bien de oficio, si la legislaciéon del pais lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, suscept/'b/és de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta. 2)
Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del registro para
reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la Unidn tienen la facultad de prever
un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicion del uso. 3) No se fijara plazo para
reclamar la anulacion o la prohibicion de uso de las marcas registradas o utilizadas de
mala fe”. Como puede deducirse de la cita anterior, la legislacion guatemalteca fue
redactada con mas limitaciones de las que faculta el Convenio en cuanto a la oportunidad

de presentar oposicion al momento de renovarse el registro de una marca.”

También se debe tomar en cuenta que el aceleramiento del ambito comercial en el siglo

XXI, hara necesario agilizar los procedimientos de registro, por ello es necesario revisar el
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sistema de oposicion frente al examen de novedad realizado por otros para determina
otorgamiento de un registro marcario. Actualmente la gran mayoria de paises se apoya en

el sistema de oposicion con los problemas que éste representa.

1.2.9. Criterios de confusion y uso de marcas

En la perspectiva de la industria y el comercio que se presenta para el siélo XXI que
comienza, mas intensiva en conocimientos, asi como en informaciéon y comunicaciones,
sera necesario cuestionar los criterios para determinar la confusion de las marcas, y
pueden aparecer elementos mas objetivos para determinarla o se acuda a la tecnologia
para ello. De la misma forma, el uso obligatorio de marcas, sera objeto de revision, asi
como la forma de utilizarlas. Los medios informaticos traeran por consecuencia
modalidades de uso que bien podran considerarse como un uso efectivo de la misma,
modalidades de uso como el “uso virtual’, el “uso oculto”, y el “uso relevante”, podran
considerarse como uso efectivo de la marca. Asimismo, podran surgir formas de uso
indebido que conforme a las legislaciones internacionales y nacionales vigentes no estén
contempladas. A este respecto, cabe mencionar los problemas ya existentes que se
enfrentan con el amplio camino de la informatica, por el uso de los nombres dominio,
Internet parece ser tierra de nadie, por 0 que es necesario una regulacion especifica

que el sistema actual de proteccién no preveé.

En base a la propaganda comercial; actualmente las marcas desempefan dos nuevas
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funciones:

a) La publicidad conduce a que las marcas no tengan un mero valor identificatorio, sino
que su mera presencia otorgue placer al comprador, en términos mas precisos
econdémicamente hablando, que el comprador esté dispuesto a pagar un mayor

precio por los productos acompanados de las marcas publicitadas;
b) La publicidad permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la demanda.
Manteniendo siempre la llamada soberania del consumidor para la eleccion de los

productos o servicios que se le ofrecen.

Existe una estrecha relacién funcional entre gastos de publicidad y demanda, cuanto

mayor sea el gasto en publicidad, mayor sera la demanda.
El orden juridico destinado a asegurar que las marcas cumplan con su funcion constituye

uno de los instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una economia

industrializada.

1.2.10. El procedimiento actual en la ley de Propiedad Industrial; para su registroy

renovacion.

Regulado en la legislacion guatemalteca, Ley de propiedad industrial, el Articulo 26
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establece lo siguiente: “(...) el Registro emitira el edicto correspondiente el que debera
publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince dias, (...)” el
Articulo 27 establece: “Cualquier persona interesada podra presentar oposicion contra la
solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
primera publicacion del edicto. El opositor debera indicar los fundamentos de hecho y de
derecho en que se basa, acomparfiando u ofreciendo los medios de prueba en que
sustenta su pretension, (...)” y el Articulo 31 regula lo siguiente: “El registro de una marca
tendra vigencia por diez afios, contados a partir de la fecha de la /nscripéién. Podréa
renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de diez afios, contados a partir
de la fecha del vencimiento precedente.”. y finalmente en el ultimo parrafo del Articulo 32
del mismo cuerpo legal es donde se encuentra la laguna que es motivo de
preocupaciéon y que aparece en los términos siguientes: “(...) /la renovacion no sera

objeto de examen de fondo ni de publicacion (...)"

Esta por demas mencionar que la oportunidad de oposicién al momento de renovarse el
registro de una marca debe contar con una amplitud ilimitada, existen muchas razones

para ello, entre las que podemos mencionar:

1. Hoy en dia existe una gran distancia entre productos y servicios; y consumidor final.

2. Lamarca ha devenido en un activo esencial de las empresas modernas.

3. Los signos distintivos han alcanzado una importancia considerable en la sociedad
actual en la que domina la libertad de industria y comercio y reina un régimen de

competencia y libre mercado.
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1.2.11. Pirateria del registro de una marca. (Definicion)

A continuacion se cita la definicién y la explicacion externada por el doctor Armando
Sciarra en conferencia dictada en Buenos Aires, Argentina en 1998, dentro del marco del
décimo congreso de la Asociacion interamericana de la propiedad intelectual —ASIPI-
(fundada en 1964). Definicidn: “Se configura cuando una persona intenta o logra registrar

una marca ajena como de su propiedad.”

Continua expresando el doctor Sciarra “(...) no es que el infractor use una marca ajena sin
autorizacion, o que la imite, o la falsifique o adultere, no, la situacion es distinta, aqui
aparece un individuo, una persona fisica, que se presenta ante la autoridad competente
del registro y solicita registrar una marca que declara ser de su propiedad, pero resulta que
esa marca no es suya, es una marca ajena. Obteniendo un manto de presunta legalidad
que le otorga el registro, quién actua en ésta forma, no solo pretende usar la marca ajena,
sino que ademas pretende hacerla pasar por ser de su propiedad. Para anular una marca
registrada el verdadero duefio de ella, tiene que esperar durante afios una resolucién con
toda la carga de gastos que resultan de ésta demora y la presentacion de pruebas; por lo
cual en muchos casos se llega a un acuerdo econémico con los titulares de los registros
piratas, cediendo a sus exigencias financieras para acceder a la transferencia de derechos

que permitan acortar éstos plazos.” '

2 ASIPI Internet http//wwwmonografias.com/trabajos5/marcnot/marnot.shtml (consuilta realizada el 26 de marzo de
2011 alas 14:45 horas)
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1.2.12. La notoriedad como causal de irregistrabilidad de una marca

La ley de propiedad industrial, regula la inadmisibilidad del registro de una marca desde

dos puntos de vista: a) por razones intrinsecas; y b) por derechos de terceros.

Es importante mencionar que la calidad del producto o servicio en que se emplea la marca
notoria no es, en todos los casos, una cualidad intrinseca, ya que en la actual éociedad de
consumo, donde, sin duda alguna, la publicidad ocupa un nivel destacado en las
estrategias de comercializacion de los productos o servicios, es factible que la fama de un
producto se deba, en buena medida, a una adecuada estrategia de promocién, mas que a
caracteristicas intrinsecas de los productos o servicios que se comercializan en el trafico

comercial con la marca notoriamente conocida.

Con relacién a la inadmisibilidad por derechos de terceros, la ley guatemalteca vigente, ley
de propiedad industrial, es muy clara al establecer en el Articulo 21, literal c) lo siguiente: “(
) Si el signo constituye una reproduccion, imitacién, traduccion o transcripcion, total o
parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el pais,
cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y
registro fuese susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o

un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite su fuerza distintiva;

(.)
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Como se ha podido verificar a través de la anterior cita de ley, se establece de manera
precisa que la notoriedad de una marca constituye causal de irregistrabilidad, por lo
tanto, la oportunidad de oposicion no debe limitarse solo al momento de su registro,
toda vez que, por lo general, los afectados se enteran hasta el momento de la circulacion

de los productos o servicios con los que la marca es usada indebidamente.

Debe entenderse que los intereses cubiertos por la proteccion juridica de las marcas estan
igualmente presentes cuando la actividad de la empresa se internacionaliza,' las marcas
compensan al empresario que produce constantemente productos de alta calidad,
estimulando de esa manera el progreso econémico; la ley de propiedad industrial, y su
respectivo reglamento fueron elaborados para dar cumplimiento al Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio —~ADPIC-y
Anexo IC de ADPIC por el cual se creé La organizacion mundial del comercio -OMC- de la
que Guatemala también entré a formar parte y se tiene como compromiso el cumplimiento
del Convenio de Paris y de todas las disposiciones sustantivas de los tratados a los cuales

Guatemala pertenece.

Ese vacio que existe en la Ley de propiedad industrial y su respectivo reglamento al
momento de renovar el registro de una marca y no existir etapa u oportunidad de
oposicion para los interesados, necesita ser debidamente regulado en la referida ley

vigente dada su naturaleza juridica.
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1.2.13. Extincion del registro de la marca

El Articulo 62, de la Ley de propiedad industrial, establece las causales de extincion. “E/
registro de una marca se extingue: (...) e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal

competente”.

El Articulo 67, de la misma ley, en su primer parrafo se refiere a la nulidad y anulacion del
registro de una marca: “La accion para que se declare la nulidad o anu/ab}/idad de un
registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en contravencion de lo dispuesto en los
Articulos 20 y 21 de esta ley, respectivamente. (...)". Finalmente este Articulo contempla
dentro de los criterios para determinar la mala fe en el registro de una marca lo siguiente:

“(...) c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido (...)"

1.2.14. Prueba de la Notoriedad de las marcas

La necesidad de su prueba se desprende de su propio concepto y del papel que
desempena en el mercado. Lo anterior, porque si se entiende por marca notoria la que
es conocida por un alto porcentaje de los consumidores del producto o servicio distinguido
con ella, no tiene por qué rebasar su conocimiento la esfera de los consumidores
respectivos, y los otros sectores empresariales y comerciales pueden desconocer la
marca, siendo necesario por tal motivo probar su existencia. Es mas, debe anotarse, que

aun en el caso que un juez o funcionario administrativo, que conozcan de una actuacion
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relacionada con una marca, que se alega es notoriamente conocida, formen parte déli =
grupo de consumidores del producto o servicio distinguido con la marca, no pueden decidir
basados en su propio conocimiento, omitiendo para el reconocimiento de la notoriedad de
la marca la necesidad que se aporten o practiquen las pruebas de la misma, todo en aras

de tomar una decision objetiva.

Sin embargo, cuando la marca alcanza un alto grado de conocimiento en el mercado,
como consecuencia de su uso y de la calidad de los productos o servicios disti;wguidos con
ella, siendo asociada con un origen empresarial determinado de manera inequivoca y
particular por los consumidores, estamos ante las marcas con el grado de notoriedad mas
alto que son las marcas renombradas. Es tal la fama de la marca renombrada, que su
identificacion como signo distintivo de un producto o servicio determinado, se efectua por
un altisimo grupo de consumidores, mas alld inclusive del circulo de consumidores

habituales del producto o servicio distinguido por la marca.

En la medida que sea mayor la notoriedad de la marca aumentara la proteccion que
merece el titular de la misma, como consecuencia de la inversién y esfuerzo que ha hecho
en prestigiar su marca. Resulta importante mencionar la tesis propugnada por el tratadista
Otero Lastres en la obra citada, la cual resulta acertada y coherente sobre el punto de vista
probatorio definiendo la linea final de convergencia de dicho uso y menciona “(...). Sin
embargo, el uso interno de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de
actos de venta del producto o de prestacion del servicio y de la publicidad, puede

desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extension del conocimiento de la
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se haya producido tan sdlo entre el publico perteneciente a los circulos e interesados del

correspondiente sector o que la marcas se haya difundido entre la generalidad del publico
de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida,
mientras que en el segundo estariamos ante la marca renombrada, cuyo extensisimo
grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por
lo que puede ser admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no

necesitando de prueba (...).""*

Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestion es
notoria o renombrada. En tal hipétesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente
actividad probatoria. Vale la pena mencionar que la marca renombrada por su propia
naturaleza es la de mas facil prueba, porque debido a su extenso conocimiento abundaran
las pruebas, que de ser necesario deben alegarse. Es decir, en caso de controvertirse la
notoriedad del signo. Para reconocerle a una marca la categoria de ser una marca
renombrada, (que como ya se anotd es el grado mas alto de la notoriedad de una marca)
debe bastar que el titular pruebe que el reconocimiento de la marca en el mercado, como
signo identificador de los productos o servicios en los que se emplea, se produce en
amplios sectores del mercado y no sélo en el mercado o sector econdmico
correspondiente al producto o servicio de que se trate, como consecuencia de su difusion y
usualmente de la buena calidad de los productos o servicios que identifica. Sin embargo,

para que el conocimiento de la marca renombrada en el mercado se constituya en un

i Internet, consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas.
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hecho notorio, si debe ser conocida por la mayoria del publico de los consumidores en -

general. Lo que sucede con la marca renombrada, en este caso, que se constituye en un

hecho notorio, que no puede escapar al comun de las personas.

En el caso de la marca notoria, la proteccion del signo no se presenta aplicando el
principio de la especialidad, sino que se extiende a otros sectores econémicos y del
mercado, siempre que sea factible que se produzca la lesion de los intereses del titular de
la marca registrada. En el caso de la marca notoria debera argumentar eI’titular de la
misma, que quiera la extension de la proteccion de la marca, a productos o servicios sin
ninguna conexién con los distinguidos con ella, las razones en que se funda el eventual

perjuicio que le produciria la solicitud de registro o el uso de una marca confundible.

En cambio, la marca renombrada goza de tanta fama y reputacion, que en la practica, su
ambito de su proteccidn se extiende a cualquier tipo de productos o servicios, sin que sea
necesario ningun tipo de argumentos o pruebas para extender la proteccién. Es claro, de
otra parte, que el papel que tiene la naturaleza de los productos o servicios que se
distinguen, con la marca es significativo, para cuantificar la prueba de la notoriedad de la
marca, ya que un producto especializado que no tenga un gran conglomerado de
consumidores naturales y que alcanzaran debido a su uso notoriedad, no exigira para la

declaracion de notoriedad de la marca un porcentaje numeroso de consumidores.

Por el contrario, tratandose de productos de consumo masivo y especialmente de primera

necesidad, el conocimiento que debe exigirse de la marca para la declaracion de
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consumidores. Precisamente por lo anterior, al tratarse de productos o servicios con una
orbita muy amplia, y dirigidos a satisfacer necesidades primordiales, el ambito de
proteccién de marcas notorias de éste tipo de productos debe ser mas extenso, que
tratdndose de las marcas notorias para productos especializados, y mas en el caso que
no distingan productos o servicios esenciales. En efecto, el amplio espectro de
consumidores de un producto de consumo masivo y de primera necesidad, distinguido con
una marca notoria, puede a su vez ser consumidor de otra gama de ;;roductos o}
servicios, especializados o no. Si un tercero, en relacion con productos o servicios no
relacionados con la marca notoria, solicita el registro de una confundible con la misma es
mas factible que pueda presentarse el aprovechamiento injusto del signo notorio, o la

dilucion de la fuerza distintiva, o del valor comercial de ésta marca.

Debe, entonces, determinarse en cada caso, la naturaleza del producto o servicio distinguirlo
con la marca que se prueba es notoriamente conocida, para apreciar el ambito de
proteccion que se le debe otorgar a la marca. Es sobre este tema interesante resaltar lo
sostenido por el tratadista espafol Manuel Arean Lalin, quién al examinar el grado de
extension de la marca notoria ha expresado que “(...) el calificativo de notoria se atribuye
a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del
correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se
aplica la marca. Y la denominacion de renombrada se reserva para aquella marca que

goza de difusion y prestigio entre la mayoria de la poblacion su reconocimiento (...).” 1

' Internet, (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas)
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Resulta evidente que la prueba de la notoriedad debe acreditar un

conocimiento de la marca en el mercado, mediante pruebas directas o indirectas, idoneas
para el efecto. Asi, dentro de las pruebas directas se citan las encuestas, sondeos de
opinion y declaraciones de testigos y dentro de las indirectas entre otras cabe considerar la
publicidad, las inversiones del titular de la marca relacionada con la promocion de la misma
y otras andlogas. La ponderacion del porcentaje de conocimiento de la marca en el
mercado mediante la prueba directa es sencilla, ya que forma parte de la encuesta o
sondeo mismo, o del alcance del contenido del testimonio. Pero tratandose bor ejemplo,
de la prueba de publicidad relacionada con la marca, necesariamente se entra en el campo
de Ia abstraccién, donde establecer porcentajes de conocimiento de la marca es bastante
dificil. Pese a lo sefalado, las pruebas indirectas de la notoriedad de una marca son
idoneas para su demostracion, ya que pueden llevar el convencimiento sobre el gran

conocimiento del signo en el mercado, al funcionario judicial o administrativo.
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CAPITULOII

2. Actos inexistentes, actos nulos y actos anulables

2.1. Definiciones

Para una mejor comprensién de estos actos a continuacion se cita lo que Ramén Garcia-
Pelayo y Gross define en el Diccionario enciclopédico de todos los conocimientos sobre los
siguientes términos: ‘inexistente: lo que no existe, lo que no tiene existencia,
figurativamente aplicable a lo que aunque existe es considerado totalmente nulo;
existente: lo que existe; nulo: lo que carece de efecto legal: anulable: que se puede
anular; invalidez: falta de validez; validez: calidad de valido o valedero; ineficaz: no

eficaz: eficaz: que produce efecto.” ®

También se considera de importancia mencionar lo que Guillermo Cabanellas de Torres en
su Diccionario juridico elemental define sobre: “acto ilicito: el reprobado o prohibido por el
ordenamiento juridico; el opuesto a una norma legal o a un derecho adquirido; Ia violacién
del derecho ajeno; la omision del propio deber; el dafio causado por culpa o dolo en la
persona de otro o en sus bienes o derechos; y el contrario a las buenas costumbres y a

los principios imperativos de un nicleo organizado.” '°

> ob. Cit
6 Ob. Cit.
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2.2. Generalidades

En el derecho romano no se llegd a una diferencia muy clara con relacion a los actos
inexistentes, actos nulos y actos anulables, aunque Justiniano habla en la novela noventa
y siete de actos reales viciados de nulidad, es hasta la época de los juristas medievales,
sefalandose a Bartolo el crédito de ser el primero; en establecer la diferencia entre tales

actos.

Bartolo: “(...) célebre jurisconsulto y diplomatico italiano, nacié en 1314 y fallecio en 1357,
estudio las leyes romanas e intentd resucitarias, adaptandolas a las instituciones de su
época. Sus obras sobre Derecho civil y feudal, de consulta y de tratados, ejercieron
extraordinario influjo en el avance de las ciencias juridicas. Conocia el hebreo, la Teologia
y la Geometria. Fundo la escuela de los postglosadores. Fue embajador de Perugia en la

Corte de Carlos IV de Alemania y consejero privado de éste monarca.” '’

Para entender la diferencia entre actos inexistentes, actos nulos y actos anulables
Cabanellas De Torres se remite a los elementos del acto juridico y proporciona la siguiente
explicacién sobre tal definicion: “Todo hecho productor de efectos para el Derecho se
denomina hecho juridico, cuando éste hecho procede de la voluntad humana, se denomina
acto juridico”. Ha sido definido éste ultimo como: “e/ hecho dependiente de la voluntad que

ejerce alguin influjo en el nacimiento, modificacién o extincién de las relaciones juridicas.” '®

"7 varios autores, Enciclopedia universal Sopena, tomo 2, pag. 1426.
'® |dem, Ob. Cit; pag. 23.

44



de por medio la intervencidn de la voluntad, obedeciendo a que en ambos casos se

producen consecuencias de derecho. Tanto el acto como el hecho juridico son las formas
de realizacion de los supuestos de derecho, pero cuando se habla de voluntad, ésta debe

manifestarse por hechos exteriores que demuestren su existencia.

La palabra acto proviene del término latino “actus” y se encuentra relacionada con la

nocion de accion, como la posibilidad o el resultado de hacer.

Un acto juridico es un acto consciente y voluntario, cuyo fin es establecer relaciones
juridicas entre las personas para crear, modificar o extinguir derechos. Manifestacion de
voluntad con el objeto de crear consecuencias de derecho, estas consecuencias son

reconocidas por el ordenamiento juridico.

La declaracion de voluntad; es la base del acto juridico, que debe ser consciente de las

consecuencias que generara de acuerdo a lo estipulado por la ley. El acto juridico

promueve una modificacion del estado de las cosas y produce las ya mencionadas

consecuencias juridicas.

2.3. Clasificacion de los actos juridicos

Importante clasificacion se encuentra en el Codigo Civil Guatemalteco, referida a las
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“Obligaciones provenientes de contrato” en los Articulos del 1587 al 1592,

siguiente:

Unilaterales y bilaterales;
Dependiendo “(...) si la obligacién recae solamente sobre una de las partes

contratantes (...) o si ambas partes se obligan reciprocamente”.

Consensuales y reales;
Dependiendo “(...) cuando basta el consentimiento de las partes para que sean

perfectos (...) o cuando se requiere para su perfeccion la entrega de la cosa’.

Principales y accesorios;
Dependiendo “(...) cuando subsisten por si solos (...) o cuando tienen por objeto el

cumplimiento de otra obligacion”.

Onerosos y gratuitos;
Dependiendo “(...) que se estipulan provechos y gravamenes reciprocos (...) 0 en

que el provecho es solamente de una de las partes”.

Conmutativos y aleatorios;
Dependiendo “(...) cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas
desde que se celebra el contrato de tal suerte que ellas pueden apreciar

inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste (...) o cuando la
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2.4. Elementos esenciales del acto juridico.

o pérdida, desde el momento en que ese acontecimiento se realice”.

Condicionales y absolutos.

Dependiendo “(...) cuya realizacidbn o cuya subsistencia depende de un suceso

incierto o ignorado por las partes (...) o aquellas cuya realizacion es independiente de

toda condicion”.

internos)

2.4.1. Elementos externos

1)

De caracter general:

a) Manifestacion de voluntad.
b) Lacapacidad.

c) Elobjeto.

d) Lacausa.

e) Laforma o solemnidad.
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2) De caracter especial:

a) Elementos naturales: son los que estan insertos en la naturaleza de un acto
juridico concreto y determinado. Aqui se encuentran elementos que requieren
cada negocio juridico en particular, si se habla de una compraventa de
inmueble lo constituyen el inmueble que se vende y el precio pactado, en un

préstamo dinerario lo constituyen los intereses.

b) Elementos accidentales: son elementos incorporados al negocio juridico
por voluntad de las partes en ejercicio de su autonomia sin que esto
afecte la validez del acto realizado, pero siempre que no se desvirtue su

esencia y no exista prohibicion de la ley.

Los elementos accidentales se diferencian de las naturales porque son ajenos al negocio
juridico. Son modalidades alternativas en las que se puede realizar dicho negocio.
Continuando con el ejemplo de una compraventa de bien inmueble, se puede mencionar

las condiciones de pago, el plazo.

2.4.2. Elementos internos

1)  El discernimiento: es la facultad que permite a la persona apreciar y saber lo que esta

haciendo, de modo tal que sea posible comprender el significado y alcance de los

actos.
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2) Laintencion: consiste en el propédsito de la realizacién del acto.

Algunos tratadistas limitan la clasificacion de los elementos esenciales del acto juridico
refiriéndose unicamente al objeto, el sujeto y la forma, razonandolos de la siguiente

manera:

. El objeto: es la materia sobre la cual recae la voluntad del acto.
. El sujeto: es el autor o autores de quién emana el acto.

" La forma: es la manera como se relaciona el sujeto con el objeto.

(La ausencia de alguno de estos elementos implica la inexistencia del acto, actos

inexistentes son los que no nacen a la vida juridica).

El acto inexistente esta definido por el doctrinista Manuel Borja Soriano “(...) como el que
no reune los elementos de hecho que supone su naturaleza u objeto y en ausencia de los

cuales, es légicamente imposible concebir su existencia (...).” *°

Interpretar un acto juridico es establecer su verdadero sentido y alcance. La forma mas
empleada para la celebracion de los actos juridicos es la escrita o instrumental, que tiene
lugar por medio de dos clases de documentos: los instrumentos publicos y los

instrumentos privados.

La firma es el grafismo por el cual una persona hace suya una declaracién de voluntad,

'® Borja Soriano, Manuel. Teoria de las obligaciones; pag. 36.
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consiste en el trazo peculiar mediante el cual el sujeto consigna habitualmente su nombre -

o nombres y su apellido o apellidos, a fin de hacer constar la manifestacion de su voluntad.
No existe exigencia alguna de rubrica, ni obligaciones de reproducir todas las letras de los
nombres y apellidos, es frecuente encontrarnos con personas que al momento de firmar
consignan solamente sus iniciales, las que hechas de manera manuscrita representan su
manifestacion de voluntad. Manifestacién de voluntad que con la tecnologia moderna
tendra que revisarse tomando en cuenta de que en la actualidad estan tomando auge las
transacciones por internet, para las que con pulsar simplemente un botén,‘ revisten la

voluntad de adquisicion de productos y servicios que por ese medio se comercializan.

Cuando al acto juridico no le faltan elementos esenciales, pero éstos se hallan viciados, se
considera que se esta ante un acto nulo. Esta nulidad se presenta de manera evidente,
por eso se le llama nulidad manifiesta, aunque el juez deba declararla. Hay nulidad
cuando el vicio es tan esencial que para el ordenamiento juridico es como si el negocio no

existiera, de forma que no produce ningun efecto tipico.

Hay anulabilidad cuando el negocio juridico produce sus efectos, pero esta amenazado de

impugnacion por parte del interesado.
La diferencia sustancial entre los actos nulos y los actos anulables recae en sus efectos.

Los nulos nunca tendran efecto, y las consecuencias del negocio deben retrotraerse al

estado anterior a su celebracion, aun cuando se haya tardado en promover la demanda.
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los anule. Sin embargo una vez declarada la nulidad los efectos se retrotraen a la

celebracion del acto anulado. Los terceros de buena fe, a titulo oneroso, adquirientes del
objeto que les fue trasmitido por alguien que a su vez lo obtuvo por un negocio nulo o

anulable, quedan fuera de los efectos de la revocacion.

2.5. Nulidad absoluta o nulidad y nulidad relativa o anulabilidad

La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por un juez, al comprobar que se han
violado normas que afectan el orden publico como el caso cuando el negocio posee un
objeto ilicito o no se cumplieron las formas exigidas legalmente en forma obligatoria.
También puede hacerlo el Ministerio Publico o cualquier interesado, menos el que sabia o
debia saber la causa de la nulidad. Es una accién que no se extingue por el transcurso del

tiempo (imprescriptible) e irrenunciable.

‘Mientras que la nulidad relativa puede sanearse. Tanto los actos nulos como los

anulables pueden presentar nulidad absoluta o relativa.” %

2.6. Acto administrativo. (Definicion)

La doctrina lo define como “La decisién general o especial que, en ejercicio de sus

0 Internet Wikipedia. (consulta realizada el 23 de abril de 2011 a las 11:00 horas)
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de particulares o entidades publicas.” '

El acto administrativo es una declaracién voluntaria que se realiza en el ejercicio de la
funcion publica y que genera efectos juridicos individuales de manera inmediata. Este tipo
de acto constituye una manifestacion del poder administrativo que se impone de manera

unilateral e imperativa.

2.6.1. Calificacion doctrinaria con respaldo legal y jurisprudencial de los vicios que

afectan el acto administrativo

. “Vicios muy graves e inexistencia. La consecuencia juridica que corresponde a
los vicios muy graves del acto es la inexistencia.

. Vicios graves y nulidad. La consecuencia juridica que corresponde a los vicios
graves del acto es la nulidad.

. Vicios leves y anulabilidad. [a consecuencia juridica que corresponde a los vicios
leves del acto es la anulabilidad.

. Vicios muy leves y validez. [os vicios muy leves no afectan la validez del acto.

Vale decir que, no obstante los vicios, el acto es plenamente vélido.” %

El tipo de nulidad no depende unicamente que al acto le falte algun elemento esencial o no

! Cabanellas de Torres, Ob. Cit; pag. 23.
2 Dromi Roberto, El acto administrativo; pags. 128 a 137.
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La teoria de las nulidades de los actos administrativos es la misma tanto si la extincion del

acto es realizada en via administrativa como judicial

2.6.2. Diferencias entre nulidades civiles y administrativas

Elementos del acto.

Organo que la declara.

Caracter expreso o implicito de la regulacion.
Fuente normativa.

Posibilidad de alegar su propia torpeza.
Objetivos que persiguen.

Anulacion de oficio.

Sujeto titular de la peticion.

Investigacion del hecho para su declaracion.
Tipo de ilegitimidad.

Plazos de prescripcion de la accion

Al cierre del presente capitulo se considera de suma importancia mencionar lo siguiente;
Que interpretar un acto juridico es establecer su verdadero sentido y alcance, su base lo

constituye la declaracién de voluntad que debe ser consciente de las consecuencias que
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esenciales, no hay acto juridico, estamos hablando de un acto inexistente, acto que por

consiguiente no nace a la vida juridica, mientras que cuando al acto juridico no le faltan
elementos esenciales, pero éstos se hallan viciados, se considera que estamos ante un
acto nulo y se interpreta como si el acto no existiera, por otro lado cuando el acto juridico
produce sus efectos, pero estd amenazado de impugnacion por parte del interesado,
estamos ante un acto anulable, la diferencia sustancial entre los actos nulos y los actos

anulables recae en sus efectos.

En el tema central que interesa dentro del presente trabajo “Reforma del Decreto
legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su reglamento Acuerdo gubernativo 89-
2002, en cuanto al trémite de renovacion de las marcas; por la violacion al derecho de
defensa del propietario de una marca notoria; dentro del procedimiento de renovacion de
una marca en la Ley de propiedad industrial; al no permitirle oposicién alguna al tramite de
renovacion, en virtud de no existir momento procesal oportuno” se esté ante las violaciones
a los derechos de defensa y de propiedad que esta protegidos de manera suficiente tanto

por el Convenio de Paris como por las disposiciones internas de Guatemala.
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CAPITULO I

3. El derecho de defensa

3.1. La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y las nulidades

Constitucidn (definicidon) “Esta voz pertenece de modo especial al Derecho Politico, donde
significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado cada Estado. Acto o Decreto
fundamental en que estan determinados los derechos de una nacion, la forma de su

gobierno y la organizacién de los poderes de que éste se compone.” %

La Constitucidon Palitica de la Republica vigente fue reformada por el Congreso y aprobada

su reforma a través de referéndum en el afo de 1993.

Es importante recordar que la Constitucion Politica de la Republica vigente se divide en
dos partes: a) parte organica, y b) parte dogmatica. La parte organica estéa referida a la
estructuracion de los poderes publicos y la parte dogmatica a los derechos publicos
subjetivos que el Estado tiene el deber de respetar a los gobernados. La parte orgénica
estructura la creacion, el funcionamiento y las atribuciones de la autoridad, de modo que
esa parte protege a los gobernados porque delimita los requisitos que debe cubrir el ente

publico para que pueda actuar validamente.

* Cabanellas de Torres, Ob. Cit; pag. 82.
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Las normas constitucionales en su mayor parte son imperativas y en un numero menor
dispositivas; pero siempre sera necesario promover el juicio correspondiente para obtener
la declaracion de nulidad. Existen nulidades de pleno derecho que generalmente recaen
sobre actos sustanciales como las que se encuentran en los Articulos 128 y 130 referidos

“al aprovechamiento de aguas, lagos y rios. Y prohibicién de monopolios”.

En materia de procedimiento la Constitucion Politica de la Republica emplea e’l meétodo de
las prohibiciones para determinar la nulidad, ejemplos: los Articulos 12 en su ultimo parrafo
y 18 establecen: “Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o
secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente” ‘“la pena de
muerte no podréa imponerse en los siguientes casos a) con fundamento en presunciones;

b) a las mujeres; c) a los mayores de sesenta afios,;”.

Como se mencioné anteriormente, la Constitucidn Politica de la Republica contiene
numerosas normas imperativas que se caracterizan por no determinar en forma directa las
sanciones aplicables a su inobservancia, tal el caso de las garantias individuales que no
sefalan en los preceptos que las estatuyen cual sera la sancién aplicable al acto que las

vulnere porque eso le corresponde a las leyes reglamentarias.
Resulta de suma importancia para el tema de la nulidad, la competencia que se otorga a

los tribunales de justicia para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que planteen

la posible contradiccion entre una norma de caracter general y la Constitucion Politica de la

56



Republica.

No se debe dejar de mencionar que al suscribir tratados internacionales en la Republica de
Guatemala aun no puede hablarse de procesos en el sentido jurisdiccional, debido a que
los tribunales arbitrales no pueden imponer sus resoluciones de manera coactiva. Dos son
las tendencias de Guatemala al suscribir con otros paises tratados internacionales: a) de
manera concreta, determina las normas que regularan la resolucion de controversias, sin
especificar las causas de nulidad del procedimiento al que sometan sus diferéncias, pues
da facultades regladas a los cuerpos arbitrales para decidir en concreto cuando se trata de
una nulidad del acto arbitral; y b) de modo general, consiste en establecer las normas
arbitrales a las que su sujetaran las partes en la resolucién de sus conflictos, determinando

las causas de nulidad de los procedimientos a los que se sometan.

3.1.1. La Constitucion Politica de la Republica y el derecho de defensa

El Articulo 12 regula lo relativo al derecho de defensa. ‘La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podra ser condenado, ni privado de sus derechos, sin
haber sido citado, oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. (...) Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o

secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.

“El derecho de defensa y los derechos de la persona se consideran inviolables. Lo
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anterior significa que la defensa de la persona consiste en el hecho de ser oida O
escuchada antes de que se tome una decision administrativa o judicial.  El
desconocimiento o violacion de éste derecho, en lo administrativo y en lo judicial, produce
la nulidad absoluta (...). En lo administrativo y en lo judicial, la defensa se hace efectiva
concediendo audiencia a la persona en la administracion publica y en los tribunales (...).
El derecho administrativo establece el “principio del derecho de defensa” al respecto Vedel
denomina “regla” a éste principio: ‘la regla de los derechos de la defensa impone a la
administracién antes de tomar toda medida que tenga caracter de sané:ién 0 mas
generalmente de una decisién referente a un comportamiento personal del interesado, el
deber de advertirle y de invitarle a que se defienda” (...) Parte fundamental del derecho de
defensa es el derecho de ofrecer y de producir pruebas, y la obligacién de los
funcionarios y empleados publicos de tramitar toda propuesta que sea razonable. El
derecho de defensa obliga al funcionario y al empleado a buscar pruebas antes de tomar
la decisién y obliga al interesado si fuera necesario y posible a estar presente en toda

diligencia de prueba.” **

3.2. Incongruencia con las constancias procesales, con el debido proceso y con el

derecho de defensa. No existen recursos ordinarios judiciales ni administrativos

En el presente trabajo se dedica un espacio al amparo dada su importancia para resolver

controversias que no tienen contemplados recursos ordinarios judiciales ni administrativos.

% Castillo, Jorge, Constituciéon Politica de la Republica de Guatemala. Comentarios, explicaciones,
interpretacion juridica, documentos de apoyo y sentencias de la corte de constitucionalidad; pag. 21.
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Y se continua exponiendo lo siguiente: Al no contemplar oportunidad de presentar
oposicion alguna dentro del tramite de renovacion de una marca notoria; La Ley de
propiedad industrial y su Reglamento; significa de que no existe oportunidad de presentar
recursos ordinarios judiciales ni administrativos por quién resulte perjudicado en sus
intereses por el registro realizado por otra persona que no es su propietario, ni ha sido
autorizado para ello. Quedando como unico camino la Accidon Constitucional de

Amparo con las particularidades de gastos y tiempo que ello representa.

La Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, establece en sus Articulos

1,4, 8y 10 lo siguiente:

Articulo 1. Objeto de la Ley. “La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantias y
defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, las leyes y los convenios

internacionales ratificados por Guatemala”.

Articulo 4. Derecho de defensa. “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podra ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En todo
procedimiento administrativo y Judicial debe guardarse u observarse las garantias del

debido proceso”.
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Articulo 8. Objeto del amparo. “E/ amparo protege a las personas contra las amenazas ™~

de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violacion
hubiere ocurrido. (...) No hay ambito que no sea susceptible de amparo, y procedera
siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implicito una

amenaza, restriccion o violacion a los derechos que la Constitucion y las leyes garantizan’.

Articulo 10. Procedencia del amparo. “La procedencia del amparo se extiende a toda
situacion que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restriccion o vio}acio’n a los
derechos que la Constitucion y las leyes de la Republica de Guatemala reconocen, ya sea
que dicha situacion provenga de personas y entidades de derecho publico o entidades de
derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos: a) Para
que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantias que establece
la Constitucion o cualquier otra ley; b) Para que se declare en casos concretos que una
ley, un reglamento, una resolucion o acto de autoridad, no obligan al recurrente por
contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitucion o
reconocidos por cualquier otra ley;, c) Para que en casos concretos se declare que una
disposicion o resolucion no meramente legislativa del Congreso de la Republica, no le es
aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional; d) Cuando la autoridad de
cualquier jurisdiccion dicte reglamento, acuerdo o resolucion de cualquier naturaleza, con
abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o
bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o0 pueda causarse no sea
reparable por otro medio legal de defensa; e) Cuando en actuaciones

administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o
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suspensivo; f) Cuando las peticiones y tramites ante autoridades administrativas no

sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de treinta
dias, una vez agotado el procedimiento correspondiente, asi como cuando las peticiones
no sean admitidas para su tramite; g) En materia politica, cuando se vulneren derechos
reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones politicas. Sin embargo, en
materia puramente electoral, el analisis y examen del tribunal se concretara al aspecto
Juridico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por prc;badas en el
recurso de revision, h) En los asuntos de las érdenes judicial y administrativo, que tuvieren
establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse
adecuadamente de conformidad con el principio juridico del debido proceso, si después de
haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la
amenaza, restriccion o violacion a los derechos que la Constitucion y las leyes garantizan.
Lo determinado en los incisos anteriores, no excluye cualesquiera otros casos, que no
estando comprendidos en esa enumeracion, sean susceptibles de amparo de conformidad

con lo establecido por los Articulos 265 de la Constitucion y 8 de ésta ley.”

3.2.1. El amparo. (Definicién)
A continuacion se citan varias definiciones en lo que al recurso de amparo se refiere:

" “El amparo es el proceso constitucional, especial por razén juridico material, que
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el goce de los derechos fundamentales.” >

“Un procedimiento armdnico, ordenado a la composicion de los conflictos suscitados
entre las autoridades y las personas individuales y colectivas por violacion,

desconocimiento e incertidumbre de las normas fundamentales.” *°

‘El amparo es un sistema de defensa de la constitucion y de laé garantias
individuales, de tipo jurisdiccional, por via de accion, que se tramita en forma de juicio
ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia leyes o actos de la autoridad
que violen las garantias individuales, o impliquen una invasion de la soberania de la
Federacion de los Estados o viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto
reclamado y la reposicion del quejoso en el goce de la garantia violada, con efectos

retroactivos al momento de la violacién.” %

“El amparo es una institucion de caracter politico, que tiene por objeto proteger, bajo
las formas tutelares de un procedimiento judicial, las garantias que la constitucion
oforga, 0 mantener y conservar el equilibrio entre los diversos poderes que gobiernan
la nacidon, en cuanto por causa de las invasiones de estos, se vean ofendidos o

agraviados los derechos de los individuos”. %®

[
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Vasquez, Edmundo, El proceso de amparo en Guatemala; péag. 107.

Héctor Fix Zamudio citado por el abogado Juan Francisco Flores Juarez, Constitucién y justicia constitucional
Apuntamientos. Publicaciones de la corte de constitucionalidad 2005.

Alfonso Noriega, citado por Ignacio Burgoa, El juicio de amparo; pag. 181.

Moreno Cora, Silvestre, citado por Martin Ramén Guzman Hernandez, El amparo fallido; pag. 26.
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De las definiciones citadas anteriormente se establece que el amparo es una institucion
juridico procesal, que su ambito es publico y que tiene como fin supremo velar por los
derechos fundamentales de las personas que se encuentran establecidos tanto en la

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, como en las leyes ordinarias.

3.2.2. Generalidades

La Ley de Amparo es una ley adjetiva cuyo objeto principal es desarrollar las garantias y
defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona, el amparo es
un medio de control constitucional que de ninguna manera se puede comparar a otros
medios de impugnacion que persiguen la modificacion, la revocacién, o la anulacion de los

actos procesales o administrativos.

El Unico objetivo del amparo no es la proteccion de las garantias individuales; lo constituye
el irrestricto respeto del orden constitucional, o que le otorga una categoria diferente ante

los demas medios de impugnacion.

En la jerga comun se habla del amparo como el medio juridico por el que se pretende la
declaracién de nulidad de un acto de autoridad, pero su funcion ademas del control
constitucional de los actos de autoridad también exige la preservacion del respeto a los

postulados de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, la constitucionalidad
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impugnacion.

Al amparo se le reconoce el poder juridico, para contrarrestar, en un Estado de derecho,
todos aquellos actos de autoridad que se aparten o vulneren lo que manda la Constitucion.
Debe buscarse su naturaleza juridica en el Articulo 265 de la Constitucion Politica de la

Republica de Guatemala y el Articulo 8 de la ley que lo fundamenta.

Al amparo también se le considera un recurso extraordinario de legalidad, lo cual se
razona de la siguiente manera: a) puede enderezarse éste contra los actos que vulneren
directamente algun precepto de la Constitucion Politica de la Republica; y b) es
procedente contra los actos que se separan de la fundamentacién o de la motivacion en

las leyes secundarias.

3.2.3. Naturaleza juridica del amparo

Se dan diferentes criterios respecto de la naturaleza juridica del amparo; entre los que

sobresalen los siguientes: unos lo consideran una accién, otros como un recurso, otros

como un juicio y finalmente se dan diversas opiniones que lo consideran un proceso.

. Amparo como accion

Burgoa define la accidén como ‘“la potestad que tiene el individuo de acudir a las
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cumplir la ley, mediante ella se persigue provocar la actuacion de los 6rganos

jurisdiccionales (...).”*

La accion de amparo es la facultad que tienen los particulares en virtud de la ley, por
medio de la cual se ejercita la actividad jurisdiccional del Estado, para que la
autoridad se pronuncie sobre un asunto determinado, cuando a juicio del
interponente se han violado sus derechos fundamentales garantizédos en la
Constitucién Politica de la Republica de Guatemala y en las demas leyes de la
Republica. El objeto de la accion de amparo es restituir el goce de los derechos
constitucionales al agraviado, o bien evitar que suceda la violacion, en caso fuera una

amenaza.

El amparo comienza con una accién ante los 6rganos jurisdiccionales; la accion es un
derecho del sujeto a reclamar la satisfaccion de una pretensién. Conlleva una serie de
actos y procedimientos auténomos e independientes del proceso que le dio origen y debe
existir una iniciativa por parte del interesado (principio de iniciativa o instancia de parte),
pero esto no es exclusivo del amparo, sino que corresponde a todos los procesos. La

accion constituye el derecho al proceso.

. Amparo como recurso
Manuel Ossorio, define que recurso es “(...) e/ medio que concede la ley procesal

para la impugnacién de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores

% |pid, Ob. Cit; pags. 314 y 315,
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de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlas.” >

“Un recurso es un medio de impugnacion que debe conocer un organo superior y

» 31

distinto al que dicto la resolucion que se impugna. Puede decirse también que

abren una nueva instancia o fase del proceso.

El recurso es un acto procesal, que inicia una fase nueva dentro del proceso, en la
cual se busca revisar, modificar, confirmar o revocar la resolucion del érgano que la

emitio.

No se comparte este criterio, ya que el amparo no busca revisar la resolucion del proceso
original, sino lo que busca es establecer si hubo violaciones constitucionales o no; si
existen violaciones que el tribunal o la oficina administrativa que corresponda haga el acto
juridico que en derecho corresponda, y si no existen violaciones deben desechar el
amparo. No es mas que un sentido lato, un recurso, toda vez que es una accion
independiente del proceso, que busca restituir los derechos y las garantias violadas, dentro
de un proceso planteado ante un organo jurisdiccional competente, que ha dictado una
resolucion, o efectuado un acto contrario a tales derechos y garantias. De ahi que no
siendo producto de una accion dentro del proceso, sino extraprocesal porque pretende
restituir los derechos y las garantias violadas, no puede hablarse de un recurso, propio de

un juicio e incidental dentro del mismo.

% Ossorio, Ob. Cit; pag. 644.
' Montero Aroca, Juan y Chacén Corado, Mauro, Manual de derecho procesal civil guatemalteco; pag. 48.
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amparo no es una tercera instancia o instancia revisora, ni debe entrar a conocer del fondo

del asunto, porque a una de las partes le es desfavorable la resolucién. Y ha dicho “(...)
esta corte reiteradamente ha considerado que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado
corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia
que no permite que el amparo pueda constituirse en instancia revisora de lo resuelto,
porque en él se enjuicia el acto reclamado pero no se puede entrar a resolver sobre las
proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdiccion ordinaria a la que le éorresponde

valorarlas y estimarias (...).” *

. Amparo como juicio.
“Capacidad o facultad del alma humana que aprecia el bien y el mal y distingue entre
la verdad y lo falso”, también lo define como “Conocimiento, tramitacion y fallo de una

causa por un juez o tribunal.”*

“El juicio de amparo es un conjunto de actos vinculatorios del juzgador y de las partes
tendientes a obtener una resolucion que dirima la controversia entre el presunto
agraviado y la autoridad responsable, acerca de si un acto de ésta, resulta o no
violatorio de la Constitucion” y también agrega: “se ha superado la idea de que el
Juicio de amparo es el medio juridico por el que se pretende la declaracion de nulidad
de un acto de autoridad. Su objetivo es doble: por un lado, el control constitucional

de los actos de autoridad y, por el otro la preservacion del respeto a los postulados

Expedlente 623-99, sentencia de fecha 8 de agosto de 2000.
% Cabanellas de Torres, Ob. Cit; pag. 213.
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de la Ley Suprema;

gobernado, sino también (y ésta es la caracteristica que lo distingue de los demas

medios de impugnacién), la constitucionalidad de los actos de autoridad.”

Cuando se hace referencia al amparo como juicio 0 como proceso, se hace dandole un

caracter similar a los términos.

* Amparo como proceso.
Eduardo Pallarés considera al proceso juridico como “una serie de actos juridicos
que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran concatenados entre si
con el fin u objeto que se quiere realizar con ellos. Siempre que el efecto juridico no
se alcance con un solo acto, sino que se haga mediante una serie de actos cuando
cada uno de ellos no puede dejar de coordinarse a los demas para la obtencién de la

finalidad perseguida.”*®

“Proceso como el conjunto de actos reciprocamente coordinados entre si de acuerdo
con reglas preestablecidas, que conducen a la creacion de una norma individual
destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos ajenos

al 6érgano que han requerido la intervencién de éste en un caso concreto.” *®

El amparo es un proceso, ya que deviene de una sucesion de actos iniciados por el escrito

inicial en el cual se ejercita la accion procesal, que contiene un acto reclamado susceptible

ldem Moreno Sanchez, Gabriel, Las nulidades procesales en el derecho mexicano; pag. 36.
Pallares Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, pag. 60.
® José Alberto Garrone, citado por Martin Guzmén, El amparo fallido; Corte de Constitucionalidad. 2004.

68



)
‘
F « ;
) < /

\/ .

de violacion a un derecho o garantia constitucional, un periodo probatorio y una sentencié@g_mi;_i,-“
declarativa de si existe 0 no violacion a derechos o garantias constitucionales contenidas
en un acto o una resolucion devenida de una autoridad, o persona juridica particular, que

viole dichos derechos y garantias.

El amparo no es una instancia procesal nueva, sino que es un proceso autonomo e
independiente del proceso original. El amparo busca tutelar los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitucién, se le considera un proceso sui generis, ye; que como
proceso auténomo, opera en forma diferente ante una autoridad diferente que la del rango

ordinario con diferentes plazos y requisitos.

A este respecto, Martin Guzman también sefala en su obra, que el amparo es un proceso
extraordinario y subsidiario, lo que significa que opera sola y exclusivamente cuando los
procedimientos 0 actos de rango ordinario han fallado en la mision de proteger o preservar

los derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion y otras leyes.

3.2.4. Principios procesales que inspiran el amparo
Como se sabe los principios generales del derecho y del proceso son disposiciones que

sin encontrarse o estar definidas en la ley, constituyen derechos inherentes a la persona,

sus bienes y derechos o al procedimiento.
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Los principios fundamentales que rigen el proceso de amparo son:

. Principio de instancia o iniciativa de parte
“El amparo nunca puede iniciarse de oficio, ya que por su misma naturaleza, es
protector de los derechos fundamentales de la persona en contra de cualquier
arbitrariedad o violacién por lo que debe promoverlo la persona que directamente ha

sufrido el agravio.” >’

“(...) Una de las peculiaridades del régimen de Contro/ por érgano jurisdiccional
consiste precisamente en la circunstancia de que este nunca procede oficiosamente,
es decir que sin que haya un interesado legitimo en provocar la actividad tuteladota,
sino que siempre se requiere la instancia de parte. (...) Siendo el afectado o
agraviado el tnico a quien incumbe el ejercicio de la accion de amparo, cuando ve

lesionados sus derechos (...).”

En la legislacion guatemalteca se encuentra este principio en el Articulo 6 de la Ley de
Amparo, el que establece “En todo proceso relativo a la justicia Constitucional solo la
iniciacion del trémite es rogada (...)” A contrario sensu, implica que a partir de la primera
gestion, toda la actuacion del tribunal se impulsara de oficio, y este debe agilizar y depurar

los tramites para que el imperio del derecho se mantenga.

37 Juventino V. Castro, citado por Martin Guzman, El amparo fallido; Corte de Constitucionalidad. 2004.
* Burgoa, Ob. Cit; pags. 268 y 269
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Principio de la existencia de un agravio personal y directo
Agravio significa una ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e

intereses, segun la definicion de la Real Academia Espariola.

Contintia expresando Burgoa “el agravio implica la acusacion de un dario, es decir,
de un menoscabo patrimonial 0 no patrimonial, 0 de un perjuicio no considerado
como la privacién de una garantia licita, sino como cualquier afectacion cometida a la

persona en su esfera juridica.” >

El agravio debe ser personal para que pueda solicitarse amparo. Es por ello que
todos los dafilos 0 menoscabos que no afecten a una persona especifica, no pueden
considerarse como un agravio desde el punto de vista del amparo. Para agravios
que sufra una, dos o mas personas, la ley tiene contemplados otros medios de
defensa como la inconstitucionalidad general de exhibicidén personal dependiendo del
tipo de agravio. Lo que implica forzosamente que quien plantea el amparo tiene que
haber sufrido un dafio personal; solo puede ser planteado por la persona afectada
directamente. Si varias personas son afectadas por un mismo hecho, debe cada una
plantear un amparo y pedir que se acumulen los amparos por ser notoria la
coincidencia en cuanto al derecho violado al particular por la autoridad, en abuso de

derecho.

El agravio también debe ser directo, y como Burgoa sefala debe estar relacionado

directamente con la persona; ya sea en el pasado, en el presente, o en el futuro.

* |dem, Ob. Cit; pags. 270 a 273
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Excepcion: la otorga el Articulo 25 de la Ley de amparo al Procurador de los Derechos
Humanos y al Ministerio Publico, quienes tienen legitimacidn activa para interponer amparo

a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados.

. Principio de definitividad
‘La definitividad significa que dicha garantia constitucional prospera solamente en
casos excepcionales, cuando se hayan recorrido todas las jurisaicciones y
competencias, porque se interpusieron los procedimientos o0 recursos ordinarios

previstos.”

‘La definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los
recursos que la ley rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien se
modificandolo, confirmandolo o revocandolo de tal suerte que, existiendo dicho medio
ordinario de impugnacion, sin que lo interponga el quejoso el amparo es

improcedente.” ¥

El amparo solo se puede plantear una vez se hayan agotado todos los recursos
ordinarios y continte la violacién de los derechos. Ello no quiere decir cosa juzgada
(cuando el tema de fondo del proceso esta resuelto y ya no cabe recurso alguno),
pero si que dentro del tipo de resolucion que se trate se hayan agotado todos los

recursos que se podian interponer.

“0 Guzman Martin, Ob, Cit; Corte de Constitucionalidad. 2004.
“! Burgoa, Ignacio, Ob. Cit; pag. 275.
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En la legislacion guatemalteca, la definitivad, esta regulada en el Articulo 19 de la Ley de
Amparo, estableciendo “Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben
previamente agotarse los recursos ordinario judiciales y administrativos, por cuyo medio se

ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso”.

Este principio implica la obligacion del agraviado de agotar los recursos ordinarios
judiciales y administrativos, que puedan revocar o modificar el acto para luego interponer el

amparo.

Estos recursos ordinarios judiciales y administrativos deben ser idoneos, deben estar
regulados en la ley y deben tener relacion con el acto que agravia. De esta forma deben

encontrarse también dentro del procedimiento judicial o administrativo que corresponde.

Es importante mencionar de que en el caso de un amparo en materia administrativa, éste
se puede interponer antes de plantear el contencioso administrativo, en caso del silencio
administrativo, cuando la violacion sea manifiesta o cuando por el paso del tiempo el dafio
sea irreparable. Ya que el tramite del proceso va a causar dafos inminentes y ciertos. Lo
anterior se encuentra regulado en el Articulo 10 literal “f’ de la Ley de Amparo, Exhibicion
Personal y de Constitucionalidad y en el Articulo 16 de la Ley de lo contencioso

administrativo.
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. Principio de temporaneidad
El amparo no queda abierto para plantearse en cualquier momento. La Ley de
Amparo, Exhibicién Personal y de Constitucionalidad, establece un plazo de treinta
dias a partir de la Gltima notificacion al afectado o de conocido por este el hecho que
a su juicio le perjudica. La unica excepcion es en materia electoral, en cuyo caso es

de cinco dias.

Los Articulos 5 literal a) y 20 establecen lo siguiente: “En materia de amparo to’dOS los dias
y horas son habiles” es decir que no aplica el computo de los plazos establecidos en los
Articulos 45 literal e) y 46 de la Ley del Organismo Judicial que dispone que ‘“los dias
inhabiles no se computan en los plazos, y en las horas que se empiezan a computar a

partir del momento de iniciada la jomada laborable del dia habil inmediato siguiente”.

A continuacién se cita opinion de la Corte de Constitucionalidad: (...) la Ley de Amparo,
Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, establece requisitos esenciales para su
procedencia, tal como el de la posibilidad de su utilizacién Gnicamente dentro del plazo
regulado en el Articulo 20 de la misma, el cual establece que la peticion de amparo debe
hacerse dentro de los treinta dias siguientes al de la ultima notificacion al afectado o
conocido por este el hecho que a su juicio lo perjudica; en tal virtud, la determinacién del
plazo es de obligado conocimiento por el tribunal de amparo, por razones de seguridad

juridica (...)” *?

“2 Expediente 729-99 de la Corte de Constitucionalidad con fecha 23 de febrero del afio 2000
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. Principio de finalidad.
‘El amparo cumple una finalidad mediata y general al mantener el orden
constitucional y el principio de legalidad, y cumple una funcién inmediata ya que para
amparar y proteger a los individuos particulares no tiene que emitir declaracion
alguna sobre la ley o acto que motiva dicho amparo. La jurisprudencia de la Corte de
Constitucionalidad establece dos finalidades fundamentales del proceso de amparo:
por un lado la funcion restauradora que consiste en restituir al agraviado el pleno
goce de sus derechos, de manera que las cosas vuelvan al estado. en que se
encontraban antes de que se realizara la violacion. Y por otro lado, la funcion
preventiva en la que la autoridad debe actuar de manera que se respeten y cumplan

las garantias constitucionales.” *

3.2.5. Diferencias importantes entre el amparo y los demas medios de impugnacion
previstos en la legislacién guatemalteca de acuerdo a su naturaleza y a sus

finalidades
Los medios de impugnacion reglamentarios se encaminan a privar en mayor 0 menor
grado de efectos a un acto que vulnera las formalidades esenciales del procedimiento,

dejando sin defensa a alguna de las partes en el procedimiento.

El amparo, como medio de impugnacion, tiende a controlar la constitucionalidad de los

® Gaceta no. 44, expediente no. 1351-96 pag 276, sentencia 06-05-97; Gaceta no.11, expediente no. 360-88. pag.
190, sentencia 15.03-89
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actos de la autoridad y a preservar las garantias establecidas dentro de la Constitucié

Politica de la Republica o desarrolladas en leyes menores.

El amparo no es un medio de anulacién porque no produce efectos sobre la generalidad

de los gobernados, pues uno de sus principios rectores es el de la relatividad.

El amparo se sustancia ante el orden jurisdiccional de control, dentro de un juicio o
proceso en el que las principales partes son el presunto agraviado y la autoridad
responsable, lo que no sucede con los recursos ordinarios que tienden a la anulacion de

un acto.

En la Ley de Amparo no se emplea el término anulacién para sefialar alguno de los
elementos de este medio constitucional de impugnacién. El efecto principal de la
anulacién de un acto es privarlo de los efectos que habria podido producir si hubiese
cumplido con los requisitos legales que se le exigen para considerarlo valido. Mientras que
el amparo restablece la eficacia de los preceptos constitucionales violentados por el acto
impugnado; lo importantes es preservar la constitucionalidad, el Estado de derecho. El
principio de definitividad obliga a agotar los medios de defensa o recursos establecidos por

la legislacion secundaria.
El amparo modifica, revoca, suspende o priva de efectos al acto reclamado, pero no se le

nulifica; se sefala su inconstitucionalidad, su apartamiento de los preceptos de la ley

fundamental o la contravencion de las leyes secundarias aplicables. Se restituye al
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gobernado en las garantias vulneradas, se vuelven las cosas al estado que guardaban¥/

antes de la realizacion de la violacion, los efectos principales de la sentencia que concede

el amparo, los encontramos en el Articulo 49 de la ley relacionada.

El amparo no es un medio para anular los actos de autoridad sino que es un medio de
control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y que resulta ser la caracteristica

sustancial que lo separa de los otros medios de impugnacion.

La técnica juridica en la Ley de Amparo se aplica con sumo cuidado y se prefiere emplear

vocablos o frases como modificar, suspender, dejar insubsistente el acto convalido.

Como se menciona con anterioridad el amparo tiene el control de la constitucionalidad de
los actos de autoridad, por lo que su cometido, guarda mas trascendencia que el de la
nulidad como institucion procesal; pero ello no quiere decir que dentro del mismo juicio de
amparo no se presente la nulidad de los actos que formen parte de éste cuando se aparten

de lo mandado por la Ley de Amparo.
El sistema de impugnaciones dentro del juicio de amparo esta precisado por la misma ley,
en su capitulo ocho regula todo lo estipulado para el recurso de apelacién, el capitulo

nueve lo de la aclaracién y ampliacion y el capitulo diez los ocursos.

El efecto primordial del recurso que se declara fundado es sustancialmente el mismo que

produce la declaraciéon de nulidad de un acto procesal; dejar insubsistente un acto de ésta
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indole equivale a restablecer el estado juridico que prevalecia antes de que acaeciera e
mismo acto, como si hunca se hubiera producido. Sin embargo los efectos legales no
pueden asimilarse a los de los recursos procesales, pues mientras no son interpuestos y
sustanciados, no pueden privar de efectos a un acto, por mas que éstos afecten los
derechos fundamentales, la nulidad procesal puede hacerse valer de oficio; pero los

recursos, nunca.

Extensivo a la doctrina y a la jurisprudencia, por regla general, en materia de amparo,
Unicamente se alude a la nulidad cuando se trata de afectar las formalidades del

procedimiento, dejando sin defensa al afectado.

En el amparo el recurso declarado procedente puede dejar subsistentes algunos efectos
del acto impugnado, y con ello el mismo acto, aun cuando sea en parte, conservara su
validez, mientras que otra es la situacion que presenta el fendmeno fe la nulidad procesal:
su principal caracteristica es destruir los efectos del acto que la adolece, restableciendo la

situacion anterior.
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CAPITULO IV % y

4. Reforma del Decreto legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su
reglamento Acuerdo gubernativo 89-2002, en cuanto al tramite de renovacion
de las marcas; por la violacion al derecho de defensa del propietario de una
marca notoria; dentro del procedimiento de renovacion de una marca en la Ley
de propiedad industrial; al no permitirle oposicién alguna al ’trémite de

renovacion, en virtud de no existir momento procesal oportuno

El presente trabajo de tesis tiene su origen y razdn de ser en un caso real y concreto, el
que se presentara mas adelante; y pretende evidenciar la necesidad de la reforma de Ley
de propiedad industrial y su respectivo reglamento, en cuanto al tramite de renovacion de
las marcas, al encontrarse de que no existe dentro de ésta, regulacion alguna que de la
oportunidad de que el formal propietario de una marca notoria manifieste su oposiciéon al
tramite de renovacion propiciado por persona diferente a él, ya que de ninguna forma es
apercibido del hecho de que se ha llevado a finalizado o al menos iniciado el proceso de

renovacion del registro de la misma.

Al analizarse en base a la Ley de propiedad industrial y su reglamento, en lo que al
procedimiento de registro de marcas se refiere, se puede determinar que se encuentran
reguladas entre otras circunstancias: la oposicion al registro de una marca, el tiempo de

vigencia del mismo y el procedimiento para su renovacion, todo ello, establecido en el
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32, que en el ultimo parrafo establece que “(...) La renovacion no sera objeto de examen

de fondo ni de publicacion (...)".

Lo establecido en los Articulos 31 y 32 de la ley de la materia, evidencia claramente la
razon de la presente tesis, y genero el interés de profundizar en el tema, toda vez que el
registro de las marcas y su oportuna renovacién, son parte importante para el normal
desarrollo de la actividad mercantil de los comerciantes, la que entre sus ca}acteristicas
principales se encuentra de que es ampliamente flexible y versatil, considerando la

facilidad que presenta su internacionalizacién en la actualidad.

Estableciéndose desde un principio que debe interpretarse de que los intereses cubiertos
por la proteccion juridica de las marcas estan igualmente presentes cuando la actividad
mercantil de las empresas se internacionalizan, aun hoy dia existen grandes deficiencias
en la ley de la materia y sus instituciones, que hacen vulnerable la calidad de los productos

y servicios que representan las marcas existente en el mercado.

La pirateria en el registro de las marcas notorias, contrabando de los productos y los usos
de marcas ajenas sin autorizacion, son algunas de las circunstancias que permiten la
circulacién de imitaciones, falsificaciones y adulteraciones de los productos y servicios
registrados. Siendo este el reto que tienen los comerciantes para el siglo XXI y que por lo
general se presenta la situacion, de que los afectados por éstos hechos ilicitos tienen

conocimiento de los mismos hasta que los productos o servicios entran a circular en el
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comercio, dandose con mas frecuencia este hecho, por razén de distancia,

afectada es una entidad extranjera.

La Ley de propiedad industrial es clara en cuanto al hecho de que la notoriedad de una
marca constituye causal de irregistrabilidad y que las marcas tienen la calidad de bienes
muebles. Al no prever, la citada ley, en el momento de renovarse una marca, la posibilidad
de presentar oposicion de parte interesada, se vulneran los derechos de defensa y de
propiedad, obedeciendo a que no se dispone de recursos ordinarios fudiciales ni
administrativos para la restitucion de éstos derechos cuando la violacion hubiere ocurrido y

de esa manera restablecer la situacion juridica afectada.

La pirateria del registro de marcas notorias es muy frecuente, y generalmente son actos
realizados de mala fe, efectuados al amparo del texto de una norma. Es frecuente que el

registro se otorgue con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

Ademas se tiene compromiso de cumplir con las disposiciones del Convenio de Paris y de
otros que Guatemala ha suscrito hasta la presente fecha, que como minimo esfuerzo,
exige llenar las lagunas que La ley de propiedad industrial presenta y evitar que se caiga
en contradiccién con los instrumentos juridicos internacionales, contradicciones que
provocan consecuencias juridicas que afectan la insercidén de nuestro pais a la comunidad

comercial internacional.

En la actualidad, en la republica de Guatemala, la unica via con la que cuenta la persona
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que resulta afectada en sus derechos para recuperarlos, cuando una marca notoria qu -
es de su propiedad ha sido registrada de forma viciada, es por medio de una Accién
Constitucional de Amparo, tomando en cuenta que se tiene que cumplir con el principio de
definitividad y sin menospreciar los gastos y tiempo que dicho medio de defensa

representa.

Adicionalmente a lo establecido en la ley de la materia, se citan presunciones legales
importantes establecidas en la Ley del Organismo Judicial que sirven de’ base para
respaldar la propuesta que encabeza este capitulo y que representa la razon del presente
trabajo, en las que se encuentran presentes los principios generales del derecho, que
como se sabe, son disposiciones que sin encontrarse o estar definidas en la ley de la
materia, constituyen derechos inherentes a la persona, sus bienes y derechos o al

procedimiento.

Articulo 3. Primacia de la ley. “Contra la observancia de la ley no puede alegarse

ignorancia, desuso, costumbre o practica en contrario.”

Articulo 4. Actos nulos. “Los acfos contrarios a las normas imperativas y a las
prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un
efecto distinto para el caso de contravencion.” (Parrafo en el que de manera muy clara se
establece el principio de legalidad, para continuar en el segundo parrafo con lo que la
legislacion regula ante el fraude de ley). “Los actos realizados al amparo de una norma

que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento juridico, o contrario a él, se
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que se hubiere tratado de eludir’.

Articulo 8. Derogatoria de las leyes. “Las leyes se derogan por leyes posteriores: (...)
d) Total o parcialmente, por declaracion de inconstitucionalidad, dictada en
sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad.

Por el hecho de la derogacion de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere

»

derogado”.

Articulo 9. Supremacia de la Constitucion y jerarquia normativa. “Los tribunales
observaran siempre el principio de jerarquia normativa y de supremacia de la Constitucion
Politica de la Republica, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones
sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno.

Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las

disposiciones que contradigan una norma de jerarquia superior’.

Articulo 10. Interpretacion de la ley. “Las normas se interpretaran conforme a su texto
segun el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatendera su tenor literal con el
pretexto de consultar su espiritu.

El conjunto de una ley servira para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los
pasajes de la misma, se podran aclarar, atendiendo al orden siguiente:

(...) d) Al modo que parezca mas conforme a la equidad y a los principios generales del
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derecho”,

Articulo 16. Se refiere al debido proceso y garantiza que la defensa de la persona y sus
derechos son inviolables, de acuerdo a lo que establece el Articulo 12 de la Constitucion

Politica de la Republica.

Articulo 17. Buena fe. “Los derechos deben de ejercitarse conforme a las exigencias de

la buena fe”. (Articulo en el que se encuentra el principio de probidad).

Articulo 23. Supletoriedad. “Las deficiencias de otras leyes, se supliran por lo

preceptuado en ésta.”

4.1. Caso concreto que da origen al trabajo de tesis.

A continuacion se presentan las partes conducentes de “Consideraciones” de derecho,
que fueron dadas en sentencia y constituyen cosa juzgada tanto por el Juez como por la
Corte de Constitucionalidad en un caso concreto y que motiva y da origen al presente

trabajo de tesis.

‘Amparo 01044-2010-000354 interno (14-2010) Of 3ro. Juzgado Octavo de Primera

instancia del Ramo Civil constituido en tribunal de amparo. Guatemala, veintiséis de agosto

del afio dos mil diez.”
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4.1.1. Anadlisis de las consideraciones emitidas por el Juez octavo de Primera

Instancia del Ramo Civil

CONSIDERACIONES DE DERECHO — I -

El juez hace un analisis: “Para que los principios en que se basa la organizacion
democrética del Estado sean efectivos, debe privilegiarse la eficacia de los medio juridicos
que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humanb, haciendo
efectiva la lib3ertad de su ejercicio y cumpliendo adecuadamente con Jlas normas

fundamentales que rigen la vida de la Republica de Guatemala. (...)”

Y agrega: (...) Con ese propésito, se desarrollan los principios en que se basa el amparo,
constituyéndolo como un medio extraordinario de defensa, (...). No hay ambito que no
sea susceptible de amparo (...). (...), sin importar que dicha situacion provenga de

personas y entidades de derecho publico o de derecho privado (...).”

Al referirse al caso concreto, manifiesta que “(...) la Accion de Amparo se encuadra en los
supuestos analizados de su procedencia y de esa cuenta se estima correcta la tramitacion
que se le dio a la misma y adecuada la jurisdiccion utilizada, ya que éste juzgado es
competente para conocer el asunto sometido a su decision, y cita el Articulo catorce del
Decreto uno guién ochenta y seis de la Asamblea Nacional Constituyente.” Que establece

que es competencia de los jueces de primera instancia’.
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CONSIDERACIONES DE DERECHO — I -:

En ésta parte el juez expone que: “Para resolver, el juzgador debe analizar los motivos que
fueron expuestos para sustentar la presente accion de amparo, examinando los hechos,
analizando la prueba, las actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente
resulte pertinente. Asi como los fundamentos de derecho aplicables, aunque no hayan
sido alegados por las partes. En todo caso, debera interpretarse siempre en forma
extensiva la Constitucién y otorgar o denegar el Amparo, con el objeto d;e brindar la
maxima proteccion en esta materia, haciendo las demas declaraciones que se estimen

pertinentes (...).

CONSIDERACIONES 1.

En éstas consideraciones el juez expresa lo siguiente: “Al resolver el juzgador debe hacer
la conminatoria y el apercibimiento establecido por los Articulos cincuenta y dos, cincuenta
y tres y cincuenta y cuatro de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de
Constitucionalidad y referirse a la condena en costas: siendo ésta obligatoria cuando se
declara el amparo. Sin embargo: en el presente caso la decisién acoge la excepcion
establecida en la condena en costas, por considerar que es procedente aplicar uno de los
supuestos invocados para el efecto, pues se estima que el Registrador de la propiedad
intelectual ha actuado con evidente buena fe”. Por tanto éste tribunal: en base a lo

considerado y leyes citadas al resolver declara:

)  Con lugar la Accién de Amparo planteada en contra del Registro de la Propiedad

86



Intelectual, por lo que ampara a la postulante;

II) Se restablece a la postulante en la situacion juridica afectada;

Il) En consecuencia, se ordena a la Registradora de la Propiedad Intelectual que deje
sin efecto legal la renovacion de la marca (...) realizada el veintiuno de julio de
dos mil seis, inscrita al nimero sesenta y nueve mil trescientos treinta y uno, folio
sesenta y uno, del tomo ciento setenta de Marcas, en clase veintinueve;

IV) Se conmina a la autoridad impugnada para que de cumplimiento a lo resuelto dentro
del plazo de tres dias a partir del dia siguiente de quedar firme el presenté fallo;

V)  No se hace especial condena en costas;

VI) Oportunamente remitase copia del presente fallo a la Corte de Constitucionalidad;

VII) NOTIFIQUESE.

FIRMAN: Juez y Secretaria del tribunal”.

4.1.2. Consideraciones de derecho emitidas por la Corte de Constitucionalidad

CONSIDERANDO I

Lo limita a expéner las bondades que sobre la propiedad privada regula la Constitucion y
expone “El Articulo 39 de la Constitucion Politica, asegura la propiedad como derecho
inherente a la persona, es, pues, al titular de la propiedad y no a quienes
indebidamente le suplanten a quien protege, cuando el ultimo acude a la elaboracion
de documentos falsos o al engafo para obtenerlos con presuncién de legalidad. Y cita:

criterio sostenido por esta Corte en sentencia de diez de diciembre de mil novecientos
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noventa y ocho (45-98)”

CONSIDERANDO i

Establece: “Que la presente Accidn Constitucional de Amparo va dirigida contra el
registrador de la propiedad intelectual; por haber asentado la razén correspondiente en el
respectivo registro. Alegando la parte recurrente de que no obstante la notoriedad de la
que goza la marca de su representada y de la proteccion que tratados y convenios
internacionales otorgan al derecho de propiedad y marcario, una sociedad —ajéna a dicho
signo distintivo- se aprovech6 de la fama y del prestigio que aquel habia logrado y
gestiono las inscripcion registral correspondiente. De la cual solicitd posteriormente la
renovacion, peticiones que fueron acogidas por la autoridad ahora recurrida. También
toma en cuenta la Corte de Constitucionalidad, lo que aduce la parte recurrente en el
sentido de que la renovacion de la referida marca es violatoria de su derecho de
propiedad obedeciendo a que tanto ésta como la inscripcion inicial de la misma son nulas

por haber sido operadas con mala fe, (...)

Es decir que cuestiona, fundamentalmente, la inscripcion original de la citada marca y

disefo, asi como la renovacion que de la misma se hizo”

CONSIDERANDO Il1:
Se menciona de que: “El tribunal de amparo de primer grado otorgd la proteccion
constitucional solicitada, porque estimd que, de conformidad con las normas que la entidad

postulante invocd para fundamentar su peticion y de acuerdo a los hechos que ésta relatd
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favor de un tercero, cuya legitimacion también cuestioné en amparo dicha entidad —

produce violacion al derecho de propiedad de la accionante, asegurando que la
determinacion de tal circunstancia hacia necesaria dejar sin efecto la anotacion

reclamada.

Esta Corte comparte esa decision, luego de evaluar los hechos aducidos por la entidad
postulante, de conocer los elementos que conforman la plataforma probétoria y de
examinar la normativa aplicable al caso concreto, junto con los precedentes que esta Corte
ha establecido en jurisprudencia consolidada en proteccidén del derecho de propiedad,
cuando éste es amenazado o vulnerado con hechos notoriamente arbitrarios que apuntan

al fraude de ley que prescribe el Articulo 4°. de la Ley de Organismo Judicial.

En el caso sublitis, la entidad solicitante del amparo aporté suficiente informacién
probatoria acerca de la notoriedad internacional de la marca..., situacién que la coloca
en la posicion protectora de la probidad industrial que debe prevalecer en el mercado, en
tanto que un registro y sus patentes, que tienen muchos afos de establecidos, han
implicado costos de produccion, divulgacion y mantenimiento que son parte inherente del

derecho de propiedad.
Asimismo, la normativa citada en autos y que recoge con precision la sentencia de amparo

que fue apelada, es suficientemente consistente como para respaldar la proteccion

Constitucional que ha solicitado la parte accionante.
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Esta normativa debe entenderse que protege en igual forma a los propietarios extranjeros
de marcas registradas y de marcas en lo internacional notoriamente conocidas, como de
igual manera a los propietarios guatemaltecos que, por ahora y para el futuro, se estan
abriendo mercados extranjeros con sus propios productos de origen nacional y que
también requieren proteccion de todos los paises signatarios de las convenciones y

acuerdos correspondientes.

A pesar de que la entidad (...) que apel6, no indicé en el escrito contestativo de su
recurso de apelacion, las razones de su apelacion, sino que lo hizo argumentando
hasta el dia de la vista, confirmando en cierta forma la mala fe con la que ha
actuado, sus argumentos no tienen ninguna solidez, en tanto que si estimaba que el
Juez Octavo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, Tribunal de
Amparo de primer grado, debia haberse excusado de conocer la presente accidn, era
cuestion que debié6 de promover en su oportunidad y en la instancia

correspondiente;

En cuanto a que no existe definitividad porque la postulante promovid juicio oral de nulidad
de la inscripcion de la marca (...), es evidente que no se refiere al mismo asunto que
subyace en este amparo, puesto que el mismo hace referencia a la renovacion de la
marca y no a su registro original, en lo que dice a que correspondia litigar el caso
conforme los procedimientos previstos en la Ley de propiedad industrial, ha quedado

determinado que lo principal se esta dilucidando en un juicio oral, por demas entorpecido
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amparo;

Y en lo relativo a un interés de tercero como supuesto acreedor que ha embargado la
marca en cuestion, es claro que su interés podria tenerlo respecto del registro original de la
marca, que no se ha extendido a la irregular renovaciéon de un producto protegido

legal y convencionalmente por su notoriedad,

En lo que hace a su argumento de la forma de presentacion de los documentos aportados
por la parte actora, éstos no fueron redarguidos de nulidad o falsedad, por lo que la
estimativa probatoria de los mismos permanece incélume para el acto de resolver el

fondo del proceso”.

CONSIDERANDO IV:
“El analisis realizado permite a este tribunal arribar a la conclusién de que la sentencia de
primer grado apelada se encuentra conforme a Derecho, por lo que la misma debe

ser confirmada.

Leyes aplicables: Articulos citados y, 265, 268 y 272 inciso c¢) de la Constitucién Politica de
la Republica de Guatemala; 1°, 2°, 3° 8° 10, 42, 43, 44, 45, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149,
163, inciso c), de la Ley de Amparo, Exhibicién Personal y de Constitucionalidad; y 17 del

Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
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citadas, resuelve:

I)  Sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por (...), y, coOmo consecuencia
confirma la sentencia impugnada.

I)  Notifiqguese y, con certificacién de lo resuelto, devuélvase la pieza de amparo de

primer grado.

Firman: Presidente, Magistrado, Magistrado, Magistrada, Magistrado, Secretario General” -
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CONCLUSIONES

Se establecid, a través de una interpretacion sistematica de la legislacion
guatemalteca, que las marcas tienen la calidad de bienes muebles y que la
notoriedad es una causal de irregistrabilidad; de igual forma, que existe nulidad de

un registro marcario cuando su inscripcion se obtuvo de mala fe.

Puede interpretarse que los intereses cubiertos por la proteccion juriéica de las
marcas, estan igualmente presentes cuando la actividad de la empresa se
internacionaliza; dado que hoy dia existe una gran distancia entre productos y
servicios y consumidor final; la marca constituye un medio eficaz de captacion de

usuarios y consumidores para los empresarios y fabricantes.

Cuando el registro de una marca notoria se inscribe de mala fe, la legislacion vigente
no establece recursos ordinarios judiciales ni administrativos para recuperar el
derecho; el unico camino con el que cuenta el afectado, es por medio de la accidén
constitucional de amparo, lo cual conlleva tener que cumplir previamente con el

principio de finalidad, con lo oneroso y exceso de tiempo que resulta.

El registro pirata de una marca notoria, constituye un acto anulable. Interpretar un
acto juridico, es establecer su verdadero sentido y alcance, su base la constituye la
declaracién de voluntad que debe ser consciente de las consecuencias juridicas que

generara de acuerdo con lo estipulado por la ley.
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5.  Existe un vacio legal en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, al no existir

wy ﬁ/a

momento procesal oportuno para presentar oposicidn, al renovarse una marca

notoria por parte de quien piense se vea afectado en sus derechos.
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RECOMENDACIONES

Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual vele por que se cumpla y se
respete lo establecido en la legislacion guatemalteca; y que todo derecho inherente
a la persona que se encuentre regulado en la Constitucion Politica de la Republica,

proteja al titular del derecho y no a quien indebidamente lo suplante.

Es importante que el Estado de Guatemala, como signatario del Convenio de Paris,
por medio del Registro de la Propiedad Intelectual, es el indicado de cumplir con el
compromiso de proteger el derecho de los propietarios de marcas notorias de los

paises miembros.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de controles y politicas efectivas
debe, entre otras cosas, cumplir con lo que establece el considerando cuatro de la ley
especial vigente “(...) se hace imperativo integrar al régimen juridico normas que
permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente
protegidos (...)", y con esto, evitar que los afectados en su derecho, tengan que
acudir a la Unica via con la que se dispone, que es la accidon constitucional de

amparo.
Que el Registro de la Propiedad Intelectual constantemente actualice y haga

eficientes procedimientos que busquen agilizar positvamente el tramite de

expedientes, estableciendo para ello politicas claras y capacitacion constante del
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conozcan.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de procedimientos y controles
efectivos, debe proteger los derechos inherentes a la persona que la Constitucion
Politica de la Republica y las leyes vigentes garantizan; cuando éstos se ven
amenazados o vulnerados con hechos notoriamente arbitrarios que apuntan hacia el

fraude de ley que regula la legislacion.
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