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Firma:

En cumplimiento con la providencia de fecha veintinueve de octubre del afio dos mil
nueve, en mi calidad de Asesor del trabajo de la Bachiller ARMINDA EUGENIA
HERNANDEZ DE LEON, intitulado “ANALISIS JURIDICO DE LAS DEFICIENCIAS
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO DE
ADMISION DE UNA MARCA CON APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE
EN EL MERCADO O EN TRAMITE DE REGISTRO”.

Realicé la asesoria de la investigacion y en su oportunidad se sugirieron cambios
necesarios en el trabajo de tesis los cuales fueron aceptados y llevados a cabo.

En relag_jén al contenido cientifico y técnico de la tesis, abarca las etapas del
conocimiento cientifico, el plantea miento del problema juridico social actual, la
recoleccion realizada por la Bachiller fue un pilar fundamental en su investigacién ya
que el material esta actualizado.

La estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen
entendimiento de la misma, en cuanto a la redaccién la Bachiller utilizé un lenguaje
claro, entendible, de facil comprensién y didactica abarcando antecedentes,
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definiciones, doctrina, y aportes importantes lo que hace de este trabajo un documento
de consulta y utilidad.

Por tal razén, el tema fue realizado de forma adecuada, siguiendo la metodologia
apropiada y cumpliendo con los requisitos establecidos de forma y de fondo exigidos en
el Articulo 32 del Normativo para la elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General y Publico, por lo que emito DICTAMEN
FAVORABLE, a la investigacion realizada por la Bachiller ARMINDA EUGENIA
HERNANDEZ DE LEON, por lo que apruebo el tema asesorado.

Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de consideracion y estima.

“ID Y ENSENAD A TODOS”

~—ticenciado OttoRené Arenas Hernandez
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Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A): OTTO RENE VICENTE
REVOLORIO, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante:
ARMINDA EUGENIA HERNANDEZ DE LEON, Intitulado: “ANALISIS
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APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN
TRAMITE DE REGISTRO”.

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: ~Tanto ‘el asesor como el revisor de tesis, hardn constar en los dictimenes correspondientes, su
opinién respecto del contenido cientifico y técnico de la tesis, la metodologia y las técnicas de
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban o
desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes”™.
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En cumplimiento al nombramiento como Revisor emitido por esa jefatura, el ocho de
noviembre de dos mil once, procedi a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller ARMINDA
EUGENIA HERNANDEZ DE LEON, intitulado: “ANALISIS JURIDICO DE LAS
DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO
DE ADMISION DE UNA MARCA CON APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE
EN EL MERCADO O EN TRAMITE DE REGISTRO” por lo que emito el siguiente:
DICTAMEN
L La Bachiller ARMINDA EUGENIA HERNANDEZ DE LEON, en su trabajo de
tesis se desarrolla con propiedad con apoyo en el derecho positivo y doctrina.
Estableciendo asi que el referido trabajo de investigacién se efectué apegado a
la asesoria prestada, habiéndose apreciado el cumplimiento de lo regulado por
el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala;

I Durante el transcurso del trabajo de Tesis, la Bachiller presté el empefio
necesario y la atencién cuidadosa para cumplir con el desarrolio de los temas
que de manera consensual se modificaron. El contenido cientifico sobre la
metodologia y técnica de investigacion utilizadas fueron centradas en los
diferentes textos consultados y principalmente en Ia legislacién especifica del

tema desarrollado;
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1. La Bachilier en el presente trabajo de tesis, utilizd una estructura formal y
realizé una secuencia ideal para el buen entendimiento de la misma y siendo
los métodos deductivo, inductivo, analitico y sintético, los que se aprecian

claramente en el desarrollo del tema abordado.

En tal virtud, considerado que el fin de nuestra carrera es lograr la mejor aplicacion de las
normas juridicas, se determina que esta es una investigacién de utilidad y que ademas
cumple con los requisitos que se exigen para un trabajo de tesis de licenciatura. El
trabajo se ajusta a los requerimientos contenidos en la normativa respectiva y desde el
punto de vista cientifico, la metodologia empleada, las técnicas de investigacion
utilizadas, la redaccion, las conclusiones, recomendaciones y bibliografia consultada, son
congruentes con los temas propuestos, cumpliendo con lo establecido en el Articulo 32
del Normativo para la elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico.

Por lo anteriormente expuesto, me permito emitir DICTAMEN FAVORABLE, con el fin de
que este trabajo sea trasladado, para que se contintie con el respectivo tramite.

Sin otro particular me suscribo de usted, respetuosamente
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la estudiantt ARMINDA EUGENIA HERNANDEZ DE LEON titulado ANALISIS
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Carlos de Guatemala.
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INTRODUCCION

Es preciso abordar la problematica que surge con la entrada en vigor del libre comercio
entre Estados Unidos y Centro América y la ratificacién de Convenios Internacionales
por parte de Guatemala, la adopcion de principios de derecho marcario se volvié una
necesidad, para asi lograr la proteccion de las Marcas a nivel nacional e internacional y

contener normas legales uniformes, en su tipificacion y aplicacién.

El objetivo general de la investigacion radica en establecer las diferencias analiticas en
el Registro de la Propiedad Intelectual del proceso de admisién de una marca con
apariencia similar a una ya existente en el mercado o en tramite de registro. La
hipétesis planteada es el problema de las deficiencias existentes en el Registro de la
Propiedad Intelectual en el proceso de analisis de admision de una marca con

apariencia similar a una ya existente en el mercado o en tramite de registro.

Dentro de las definiciones acerca de marca, ésta puede ser definida como cualquier
signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente asi como
el signo sonoro susceptible de representacion grafica, que sea apto para distinguir los
productos o servicios de una persona individual o juridica de los de otra o bien puede
definirse como todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar un producto

0 un servicio de otro.

(i)



El capitulo uno contiene definiciones de marca, su naturaleza juridica, derechos
implicitos en la propiedad de una marca, utilidad, funciones, copia y falsificacion de
marcas y sistemas de proteccion de la misma; en el capitulo dos se encuentran los
antecedentes del Derecho Marcario en Centro y Sur América asi como también un
breve analisis comparativo de dichas legislaciones concernientes a marcas y Tratados
Internacionales ratificados por algunos paises Centroamericanos y Suramericanos; en
el capitulo tres se desarrolla el tema del Derecho Marcario en Guatemala, sus
caracteristicas, la legislacion vigente y el procedimiento para la inscripcion de una
marca dentro del marco juridico guatemalteco; en el capitulo cuatro se desarrollan los
aspectos y requerimientos relacionados con el Derecho Marcario contenidos en el
Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA), algunas de las fortalezas y debilidades del

derecho marcario guatemalteco en materia de proteccion de marcas.

Las teorias que fundamentan esta investigacion se encuentran contenidas dentro del
derecho de marcas. Se utilizé en el desarrollo de la investigacion el método cientifico
que permitié analizar la legislaciébn existente, ademas se hizo uso de técnicas de

investigacion documental y bibliografica que dan sustento cientifico de la investigacion

Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones, estas ultimas estan
dirigidas a las entidades tales como: Registro de la Propiedad Intelectual y sus
dependencias para que velen por la correcta aplicacion de la normativa relacionada

con el tema de la presente investigacion.

(ii)



CAPITULO |

1. Marcas

Existen muchas definiciones acerca de marca, dentro de las cuales se encuentran las

siguientes:

La ley de Propiedad Industrial, en el Articulo 4 establece: “Es cualquier signo
denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visuaimente asi como los
signos sonoros susceptibles de representacion gréafica, que sean aptos para distinguir

los productos o servicios de una persona individual o juridica de los de otra”.

Es todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar un producto o un servicio

de otro.

Es todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto
que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado
de una persona individual o juridica de los de otra y que pueda ser objeto de una

representacion grafica

Existen otras definiciones especificas de marcas, las cuales dependen de sus

caracteristicas, tales como, fisicas, olfativas y sonoras, algunas de ellas son:



Marca Comercial: es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar los -

productos o servicios de una empresa de los demas existentes en el mercado.

Marca Colectiva: Aquella cuyo titular es una persona juridica que agrupa a personas

autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de Certificacion: Segun la ley de Propiedad Industrial, en su articulo cuatro es:
‘Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han

sido controladas y certificadas por el titular de la marca”.
1.1. Componentes de la marca
La marca esta compuesta de varios elementos, siendo los mas importantes:

Nombre de marca
Logotipo

Isotipo

a) El nombre de la marca: es aquella parte de la marca que puede ser vocalizada.
Puede corresponder a una palabra existente o a una palabra creada para un producto,
por ejemplo, sin animo de hacer propaganda, Kodak por su variedad de productos
fotograficos. Lo importante de este punto es que la marca ®rresponde tanto a la

escritura como al sonido de la palabra escogida (por ejemplo, una marca Kodac, sera



considerada como igual a la conocida marca de articulos de fotografia, aunque se

escriban distinto pues su sonido es igual.

b) Logotipo: el logotipo o emblema comercial es parte de la marca que no
necesariamente es localizable. Este es el caso del osito de pan Bimbo, las estrellas de
tres puntas de Mercedes - Benz o la X de Xerox. En algunos casos esta parte de la
marca pude ser incluso mas importante que el nombre de la marca, al punto que en
algunos casos, los productores colocan tinicamente el logotipo y no el nombre de marca
de sus productos, tal es el caso de la cadena de restaurantes de comida rapida que se

identifica con una letra M.

c) Isotipo: Es la forma usual de presentar el nombre de la marca. Asi, por ejemplo, el
nombre de Coca Cola es presentado con un grafismo y una caligrafia especial muy
conocida, la forma de escribir IBM, pues utiliza el mismo tipo de letra caracteristico
siempre. Tanto el logotipo como el isotipo se basan a la vez en formas y en colores,
siendo que en algunos casos el color puede ser el aspecto mas importante de la marca

(por ejemplo, el amarillo de Caterpillar o el multicolor de Apple).
1.2.  Derechos implicitos en la marca
La tenencia de una marca garantiza la propiedad y el uso exclusivo de la misma,

pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no autorizado por parte de terceros. El

titular de la marca puede autorizar su uso por terceros mediante un contrato de licencia,



tanto exclusivo como no exclusivo, venderla en forma total o parcialmente por productos

u obtener créditos ofreciéndola en garantia con registro de prenda.

La marca tiene la calidad de bien mueble, la propiedad de la misma se adquiere por su
registro de conformidad con la ley y se prueba con el certificado extendido por el

Registro.

La prelacién en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora

de presentacion de la solicitud de inscripcidn en el Registro.

Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula la 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.

1.3. Naturaleza de la marca

Se puede analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto de

vista del consumidor y desde el punto de vista del titular. La definicion objetiva de la

marca tiene cuatro elementos esenciales:

" Es una cosa (generalmente conocida como signo)

Que distingue (fuerza distintiva)

Un producto (que puede ser un producto material o servicio)

Frente al publico (el pablico es el sujeto pasivo de la informacion)



1.4 Utilidad de la marca

Existe diversidad de utilidades para el uso de la marca, algunas de ellas son:

= Para individualizar productos y servicios

= Para indicar a los consumidores el origen empresarial de los productos o
servicios

u Para informar sobre la calidad constante de los productos o servicios

identificados con la misma marca
= Para realizar y reforzar la funcién publicitaria

= Para proporciona seguridad y certeza juridica

Puede registrarse como marca cualquier signo:

] Denominativo: un vocablo

] Grafico: un dibujo

] Mixto: combinacién de los dos anteriores

. Formas tridimensionales: como los envases

= Sonidos: siempre que sean susceptibles de representacion grafica

1.5 Funciones de la marca

a) Funcion monopdlica de la marca: La diferenciacion de productos es una
caracteristica propia de los mercados mas desarrollados. En los mercados genéricos no
existe, por definicion, gran diferenciacién de productos. Cuando un producto se

encuentra en un mercado genérico, las posibilidades de tener una influencia importante



en éste son limitadas. El precio de venta del producto sera fijado por la cantidad de
oferta y demanda existente (y tendra que aceptarlo). De la misma manera, el productor
no tendra casi ninguna seguridad de controlar su sistema de distribucion. En efecto,
para un distribuidor sera indiferente comprar a unos productores o a otros, puesto que a
ese nivel, como dice el refran: “no hay lealtad que soporte una rebaja de algunos
centavos”. En efecto, aun si el producto de un productor es claramente mejor que el de
los otros productores, el consumidor no tendra manera de identificarlo y exigirlo. Por
ello, el productor de un producto genérico que tiene alguna ventaja en relacion con los
otros productores, tiene interés en buscar la manera de obtener una diferenciacion
externa de su producto. La manera mas adecuada para lograrlo es colocar una marca al

producto.

b) Funcién de marketing de la marca: la marca cumple diversas funciones en la
actividad del marketing. Estas funciones difieren segin se trate de un productor, un

distribuidor o un consumidor.

c) Funcién de la marca para el productor: como se ha visto anteriormente, la marca
sirve para asegurar el monopolio de la empresa sobre un producto especifico. De esta
manera, la funcion principal de la marca para el productor es diferenciar su producto
frente a la competencia creando asi una identidad propia al producto en relacién con los

productos competidores.

Adicionalmente a su funcién simple de diferenciacion, la marca da a los productos de la

empresa un atributo suplementario no funcional que los ayuda al posicionamiento en el



mercado. Por ejemplo, un productor que escoge la marca “rock and roll” buscara el

posicionamiento de su producto en un segmento de mercado joven.

d) Funcién de la marca para el distribuidor: la marca ofrece grandes ventajas de
economia de esfuerzo, tiempo y dinero para los distribuidores. Ello se observa en el
caso de empresas distribuidoras que se han creado buena imagen para ampliar su
campo de accion. Por medio de su marca, los distribuidores pueden asegurar a sus
clientes que el nuevo comercio de cierto barrio es parte de la misma empresa y por lo
tanto les dara el mismo servicio a los mismos precios que los otros miembros de la
cadena. Por ejemplo, cuando la cadena de farmacias “Salud de la Familia” abre una
nueva farmacia en una zona de Guatemala, las personas de ese barrio tendran la
seguridad de que se trata de un comercio con el prestigio de todas las otras farmacias

de la cadena.

En el nivel de distribucién, la marca juega también su funcién monopolistica. Una marca
de distribuidores bien implantada tendra la exclusividad de compra de los clientes leales
de dicha marca. Esta funcion se observa muy claramente en el caso de empresas
distribuidoras que contando con la lealtad de sus clientes, amplian esta lealtad a los
productos que ofrecen, proponiendo productos de marca privada o marca de
distribuidor. La empresa de supermercados “Las Isabellas® puede proponer a sus
clientes pastas o harinas marca “Las Isabellas”, basandose en la alta lealtad que tienen

sus clientes hacia esa cadena de distribucion.



En el caso de productos de terceros, la marca actiia como elemento de importancia
fundamental, pues ella da seguridad al consumidor sobre la procedencia del producto,
independientemente del lugar de compra. En otras palabras, la marca evita que los
consumidores vayan directamente hasta el productor para asegurarse de la calidad de

la compra.

e) Funcién de la marca para el consumidor

" Garantia: Para el consumidor la funcién principal de la marca es la de
garantizarle que el producto comprado tiene un determinado grado de caracteristicas
especificas de calidad. En este sentido la marca juega inicialmente un papel de
economia en el esfuerzo de busqueda. En otras palabras la existencia de la marca hace
que el consumidor pierda menos tiempo en la busqueda, evaluacion y eleccion del
producto que desea y alin mas, le permite tomar decisiones frente a productos para los

cuales no tiene capacidad.

= Reconocimiento: Inicialmente la identidad visual de una marca facilita al
consumidor una ubicacién visual y un reconocimiento instantaneo del producto que

desea.

= Marco de decisiéon conjunto evocado de marcas: la marca ayuda también a los
consumidores a establecer su marco de decision con respecto a los productos
existentes en el mercado. Este marco de decisién es la base sobre la cual los
consumidores fundamentan su decisién de compra. De las marcas conocidas habra

algunas que el consumidor recuerde comunmente entre las cuales algunas son



consideradas aceptables. No debe olvidarse sin embargo que la marca cumple aqui su
papel crucial de identificacion, puesto que el consumidor no tiene el tiempo ni la
capacidad de analizar con detenimiento las caracteristicas de cada producto, sino que

basara su decision fundamentalmente en la percepcion que tenga de cada marca.

= La marca facilita en forma considerable la decision en el caso de productos
complicados para el consumidor: quien compra una computadora IBM, aun cuando
sepa poco de informatica, sabe que esta comprando un cierto nivel de calidad debido a

la garantia que la marca le otorga.

= Valor en si misma: adicionalmente y como consecuencia del desarrollo del
concepto de marca, ésta ha adquirido un valor en si misma. Esto hace que en muchos
casos la marca afiada un valor adicional al producto: la nocién estatus. De esta manera,
el joven que compra un par de tenis NIKE no solo esta comprando el producto, sino
también el estatus que la marca de esta prenda le da entre los demas consumidores de

otras marcas.

f) Funcion financiera de la marca: la marca puede constituir un activo financiero
importante para una empresa, en efecto, la marca forma parte del llamado goodwill de
la empresa, que puede ser valorado contablemente, vendido, alquilado o comprado, el
goodwill puede ser valorado como la diferencia entre el valor neto de los activos

individualmente de una empresa y el valor total de la empresa.



Existen muchas empresas en las cuales el valor global de ellas esta constituido casi‘v
exclusivamente por el valor de las marcas que controla. Este tipo de empresas por lo
general subcontratan la fabricaciéon de sus productos y luego se encargan de la
comercializacion basados en la fuerza de su marca. En algunos casos se ha observado
que algunas empresas que comenzaron fabricando ellas mismas sus productos, luego

ven crecer y posicionarse su marca y se dedican Unicamente a administrar su marca.

g) Funcién legal de la marca: una marca es un derecho exclusivo de duracion ilimitada
que se puede perder solamente por renuncia expresa o falta de cumplimiento de ciertas
disposiciones legales. De esta manera, la marca registrada es un derecho legal de
fuerza inmensa puesto que da a su propietario exclusividad de uso y usufructo por una

duracion indefinida.

En la mayoria de los paises, el registro de una marca es limitado a periodos de duracién
variables (entre 5 y 20 afios) pero renovables indefinidamente ( no confundir el registro
de una marca con la inscripcion de una patente de invencion, la cual tiene duracién
limitada). Sin embargo, el registro de una marca es limitado a cierta categoria de
productos y no da derecho a una utilizaciéon general e indiscriminada. En efecto, en
cada pais existen clases de productos dentro de los cuales se pueden inscribir las
marcas. Estas clases pueden ser variables en los diversos paises y contienen
divisiones tan amplias como alimentos 0 maquinarias en algunos paises, a divisiones
mas estrechas como bebidas y productos lacteos o vehiculos y maquinas o
herramientas en otros. Esto implica que en algunos casos una marca puede ser insctrita

simultdneamente en varias clases siempre y cuando sus caracteristicas correspondan a
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ambas clases (por ejemplo, un yogurt liquido podria ser registrado tanto en bebidas
como en productos lacteos). Como la inscripcion y la renovacion de una marca en cada
clase tiene un costo, las empresas deben decidir si conviene o no tener inscripciones
muy amplias o muy limitadas, dependiendo el riesgo de copia que pueda presentarse

en el futuro.

En general, las instituciones encargadas del registro de una marca no son responsables
de la copia o de la imitacién de una marca por un tercero. Por ello, las empresas
propietarias de marcas deben controlar atentamente el mercado, con el fin de evitar la
utilizacién por otro de una marca de comercio idéntica o similar. Para ello, las grandes
empresas tienen sus propios encargados de controlar las nuevas solicitudes de
inscripcion de marcas por terceros, mientras que otras recurren a los servicios de
abogados especializados en la materia, quienes controlan cotidianamente las
demandas por nuevas marcas. En el caso de solicitud de inscripcion de una marca igual
0 parecida a la marca de la empresa, ésta presenta oposicion a dicha marca en la
institucion registradora la que decide si existe 0 no razén para dicha oposicion. En los
casos de duda, la oposicion puede ser llevada a los tribunales, caso en el cual su
registro de propiedad legal de la marca serd una herramienta de inmenso valor. En
algunos casos, como el de los comerciantes informales, la falsificacion de marcas
constituye una estrategia consciente que les permite beneficiarse de la imagen

generada por la marca original.

La venta o la cesi6on de los derechos de una marca de comercio registrada son

legalmente reconocidas, aunque durante largo tiempo esto no fue una practica
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corriente, pues la marca tenia como funcion primordial identificar el origen del producto
(el productor). Actualmente se usa mucho la concesion de licencias de marca, la cual
frecuentemente hace parte de un acuerdo mayor que implica un contrato general de
distribucién o el uso de una patente de fabricacion. Los contratos de franquicia estan
basados en la cesion de los derechos de una marca conjuntamente con la posibilidad
de uso de servicios conexos, siempre que se respeten las normas de calidad y

funcionamiento sefaladas por el franquiciador.

h) Funcién legal internacional de la marca: La marca de comercio fue reconocida
Internacionalmente en la llamada Convencion de Paris de 1883. Luego siguieron otros
tratados tales como el Acuerdo de Madrid. Sin embargo, estos acuerdos no constituyen
una ley uniforme internacional. La inscripcién de una marca se limita, en la mayoria de
los casos, al pais de registro. En algunos casos esta inscripcion va a dar prioridad en
registro en otros paises con los cuales existen acuerdos reciprocos, y solamente en
algunos casos hay reconocimiento oficial entre dos o mas paises. Actuaimente en
América Latina, algunos grupos de paises como el Grupo Andino estan negociando un
sistema de reconocimiento de derechos de marca internacionales, pero su aplicacion
esta todavia muy lejos de ponerse en practica. Por todo esto, la mejor solucién para
empresas con vision internacional es siempre la del registro de una marca en cada uno

de los paises en los cuales actla o tiene intencién de actuar.
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1.6. Determinacion del valor de una marca

Dada su caracteristica intangible, es muy dificil determinar el valor de una marca.
Existen muchas formas de tratar de llegar a este dato, sin embargo los resultados
logrados no son necesariamente concordantes. Entre ellas se encuentran las

siguientes:

= Evaluar el precio de mercado de una empresa y quitar el costo de los activos fisicos.

= Evaluar el diferencial de precio que los consumidores estan dispuestos a pagar por
producto de determinada marca en relacion con un producto idéntico de otra marca y
multiplicar esta cifra por el potencial de mercado.

= Evaluar la cantidad de consumidores actuales que no comprarian el mismo producto
si nho tuviera la misma marca. Multiplicar esa cifra por la utilidad promedio de ventas.

= Evaluar el costo de posicionar un producto idéntico con una nueva marca que llegue
a un nivel de ventas similar al de la marca actual.

= Evaluar la notoriedad de la marca y analizar el costo de crear una marca nueva con

el mismo nivel de notoriedad.

A. Distorsiones del valor de una marca: La marca es un activo de mucha importancia
para las empresas y debe ser tratada de manera muy cuidadosa con el fin de evitar que
pierda o distorsione su valor. Entre las razones que hacen que una marca pierda valor
se encuentran la disminucion de la calidad del producto genérico, la transformacién en

marca genérica y la copia y la falsificacién de la marca.
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a) Pérdida del valor de la marca por disminucién de calidad: una marca puede perder
su valor fundamentalmente por una disminucién de la calidad de los otros aspectos que
componen el producto. Si disminuye la calidad del producto genérico (aceite de menor
calidad), del servicio de postventa, del envase, etc., la marca correspondiente perdera

también su posicion privilegiada en la mente de los clientes.

La disminucion de la calidad puede ser objetiva (el producto es de menor calidad que
antes) o relativa (el producto contintia con su nivel de calidad usual mientras que los

productos competidores aumentan la suya).

En algunos casos, la marca pierde su valor debido al uso indebido de la marca misma.
Una marca usada sin respetar adecuadamente sus caracteristicas graficas o sonoras
(escrita en cualquier tipo de color o con diferentes caligrafias), puede disminuir su grado
de reconocimiento entre los clientes. Es por ello que las empresas cuidadosas emiten
normas muy estrictas sobre el tamario, el color, tipo y forma de uso de su nombre de

marca, evitando asi el maltrato de la misma y la pérdida de valor subsiguiente.

b) Pérdida del valor de la marca por asociacién con otro producto: la marca puede
también perder valor por asociaciéon con otro producto de la empresa que tiene
connotacion o calidad negativa. Por ejemplo la marca Brillo, que corresponde a un
champtl de excelente calidad, puede perder valor si la empresa propietaria crea un
acondicionador Brillo cuya calidad es inferior. Esto explica por qué algunas empresas
vacilan mucho en utilizar las marcas paraguas, dado que cada nuevo producto que

porta ese nombre constituye una amenaza potencial para el valor de la marca utilizada
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(aunque ésta presente la ventaja que requiere menor inversion financiera para

posicionar un nuevo producto).

B. Transformaciéon de una marca genérica: Existen casos en los cuales una marca
ha adquirido tal relevancia que puede convertirse en sindénimo de la marca genérica.
Frigidaire, Jacuzzi o Post it se han convertido en el lenguaje popular de algunos paises
en sinénimos de refrigerador, tina de hidromasaje y cinta adhesiva. Esta situacién no es

deseable desde el punto de vista de la estrategia de marketing por diversas razones.

La primera es el orden legal, en el caso de los paises con legislacion de tradicion
anglosajona (Estados Unidos, Inglaterra, Canada y la mayoria de las ex colonias
Britanicas), en los cuales si un competidor demuestra que el publico utiliza una marca
como sinénimo de producto genérico, la marca pasa a ser del dominio publico y
cualquier persona tendria derecho de usarla (se pierde la exclusividad de uso). Esto es
lo que pas6 por ejemplo con la marca Aspirina, cuyo propietario, Bayer perdié su

exclusividad de uso en Estados Unidos.

La segunda es de orden practico, en los paises de tradicion latina. En estos paises, casi
toda América Latina, el derecho sobre una marca solamente se obtiene mediante
registro y no se pierde por uso publico indiscriminado. En otras palabras, aun cuando la
marca se utilizada como sinénimo del producto genérico, la empresa propietaria
siempre guarda exclusividad legal de éste. Sin embargo, en el ambito practico una

marca que se usa como genérico pierde su funcion de identificacién y de preferencia.
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Cuando una empresa como Xerox hace publicidad para sus fotocopias en un mercado
en el cual esta marca es considerada como genérica de fotocopias, en realidad esta
haciendo publicidad para todas las fotocopiadoras del mercado. La gente podria
entonces, gracias a este anuncio, hacer una Xerox de su maquina Cannon. De la
misma manera, cuando Gillette incita al publico a comprar una hoja de afeitar Gillette, el

publico puede reaccionar y comprar, gracias a ese incentivo, una gillette Schick.

Por esta razén es importante que las empresas no solamente vigilen continuamente el
estado de su marca para evitar la copia de ésta por los competidores, sino también que

deben vigilar sus propias estrategias para evitar que su marca se convierta en genérica.

En algunos casos, las empresas incluso deciden realizar camparias publicitarias con el
fin de evitar que el publico use su marca como sinénimo del genérico, con el costo y el
riesgo consiguiente de tal campafia. Es evidente que si una marca registrada se
convierte en genérica es porque ésta ha tenido mucho éxito en el mercado. Debe
cuidarse entonces que el éxito no sea tan grande e incontrolable, que se vuelva
contraproducente para la empresa. Un caso especial es el de la nueva cerveza marca
Biela en Ecuador, donde la palabra biela es el denominador popular de cerveza. Otros
ejemplos: Jacuzzi equivale a una tina hidromasajeadora; Colgate a crema dental;

Gillette a hoja de afeitar; Aspirina a analgésico; Mejoral a analgésico, entre otros.
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1.7. Copia y falsificacion de marcas

La falsificacién de marcas existe desde el siglo XIX (o mucho antes si se toma en
cuenta la falsificacién de monedas), sin embargo en los ltimos afios el tema ha tomado
una dimensién mucho mayor. Las leyes de algunos paises hablan de al menos dos

niveles de copia de marcas.

Un primer nivel es el de la falsificacién pura y simple que seria una marca espuria que

es indistinguible de una marca registrada.

Un segundo nivel es el de la imitacion que es cualquier marca que se parezca a una
marca registrada y que podria causar confusién, error o decepcion. La diferencia legal
es muy grande, pues la primera es considerada delito mientras la segunda es

solamente infraccion.

Lo importante de la distincion es que ésta muestra que no se puede hablar de
falsificacion en términos absolutos, sino que existen niveles de semejanza cuyas
consecuencias legales son diferentes. Desde el punto de vista del marketing pareciera
que hay una cierta flexibilidad con respecto a esta situacion, puesto que una de las
estrategias competitivas mas conocidas y aceptadas es la de seguidor (me-too), la que
en el plano de las marcas significa la bisqueda de parecerse a la marca, en lugar de

crear su propia marca.

17



a) Formas de imitacion:
Homonimia

Paronimia

Homofonia

Parofonia
Homomorfologia

Paromorfologia

= Homonimia: la homonimia de una marca idéntica a una marca registrada por otra
empresa. Es el uso mas claro de falsificacion. Este seria el caso de los jeans

falsificados del sector informal que lievan marca Levi's o Lee.

» Paronimia: Es el empleo de un nombre similar pero no idéntico a una marca existente.
Este parecido puede ser sonoro y muchas veces voluntario. Este es el caso de las
marcas de jeans Elvis o Ranger, para parecerse a las marcas registradas Levi's o
Wrangler. La homonimia y paronimia pueden ser hechos mediante parecido sonoro o

grafico.

= Homofonia: Concierne el uso de sonidos idénticos en dos marcas. Este es el caso de

los jeans “Li", para imitar a los jeans “Lee”.

s Parofonia: Compete el uso de sonidos parecidos, como pueden ser los jeans Bronko

para parecerse a la marca Bronco.
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= | a homomorfologia: Es el empleo de caracteres o de siglas idénticas a las siglas de
marcas registradas. Este seria el caso de los jeans LGG, que utilizan el mismo tipo de

letra inscrita en caliente sobre una etiqueta de cuero que utilizan los jeans Lee.

= La paromorfologia: es el uso de caracteres o siglas parecidas Unicamente como el

uso de un color o tipo de letra de otra marca.

1.8. Clasificacion de las marcas

a) Marcas plasticas o tridimensionales: Esta clase de marcas hace relacién a aquellas
constituidas por figuras en tres dimensiones que pueden ser envases 6 envoltorios,

siempre y cuando cumplan con su funcién principal que es la de ser distintivos.

Se exige también que este tipo de signos no sean catalogados como formas usuales o
necesarias, es decir, que debido a que las formas usuales o necesarias son muy
comunes es ilogico que pueda atribuirse el derecho exclusivo en favor de alguien, otro
requisito que se exige, es que no representen una funcion técnica, esto es, que
reporten un progreso técnico en la sociedad. Un ejemplo de este tipo de marca es la
botella de Whisky Grants, la forma ovalada del jabon e Sancy, y el mas comin de todos

la botella de Coca-Cola.

b) Marcas denominativas: Marcas que identifican un producto o servicio a partir de una
o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su

mismo género. Ejemplos Nike — Mercedes Benz - Mc Donald.
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¢) Marcas graficas: Marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que diferencian
visualmente a una marca. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni

auditivamente, sélo visualmente.

d) Marcas mixtas: Son el resultado de la combinaciéon de dos o mas signos de distinta

indole. Generalmente son combinaciones de palabras con dibujos, disefios o logotipos.'

e) Marcas individuales: Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada persona

fisica o juridica.

f) Las marcas sonoras: Se entiende por marcas sonoras aquellas que son percibidas
por el sentido del oido, pudiendo consistir en melodias musicales o en simples ruidos
sin una Aparente significacion. Son sighos que se distinguen por su sonido altamente
diferenciador y exclusivo. El principal obstaculo para el registro de la marca sonora es

cumplir el requisito de la representacién grafica.

g) Las marcas colectivas: Por marcas colectivas se entienden aquellos signos que
sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una

Asociacion, titular de la marca, de los productos o servicios de otras empresas 35.

Este tipo marcario no es de reciente data, por el contrario, goza de reconocimiento

internacional desde 1911 en la revision de Washington del Convenio de Paris, asi, en el

' Http://www.ml.ua.es/webprom/Jornadas/documentos. La Proteccion de las marcas en América
Latina.
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Articulo 7 bis se indica que los Paises de la Unién deben admitir y proteger las marcas

colectivas. La denominacion marca colectiva hace referencia al hecho que ésta va ser
utilizada por una pluralidad de personas al mismo tiempo, a diferencia de las marcas
individuales que solamente pueden ser ocupada por un agente. Asi, un ejemplo de
marca colectiva puede ser Valle del Maipo, que puede ser empleada por todos los

productores de vino asentados en tal lugar.

En cuanto a las funciones de este signo marcario, se destaca que su misién primordial
esta dada por indicar el origen empresarial de los productos o servicios, empero, a
diferencia de las marcas individuales, la marca colectiva pone de manifiesto que el
producto o servicio tiene su origen no en una empresa en si misma considerada, sino
en una empresa como miembro de una Asociacion de la que también forman parte
otras-empresas. En forma secundaria, la marca colectiva indica la calidad del producto
0 servicio, debido a que se asumira por él mercado que todos los productos rotulados
con el mismo signo marcario tendran un similar nivel de calidad, con independencia de
que sean producidos por distintas empresas. Por Ultimo, se destaca que este tipo
marcario puede indicar él origen geografico de los productos o servicios, ello debido a
que se entiende que no existe indompatibilidad en registrar como marca colectiva una
indicacion geografica, por contraste de las marcas individuales en donde existe una
expresa prohibicion de registrar tanto las indicaciones geograficas como las

denominaciones de origen.

h) Las marcas de garantia o de certificacion: Se le puede definir como aquel signo

utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorizacion de su titular, que
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certifica que los productos o setvicios a los que se le aplica cumplen unos requisitos
comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen
geografico, condiciones técnicas o modo de elaboracion del producto o de prestacion
del Servicio. Los autores sostienen que este tipo marcario tiene su origen en las
llamadas marcas corporativas renacentistas que servian para garantizar que el producto
marcado habia sido confeccionado segun las reglas de la corporacién y que habia sido
objeto de un cierto control o que provenia de determinada villa o regién. A partir de este
germen este signo ha evolucionado hasta consagrarse en la casi totalidad de los
sistemas legales, debido al impulso que ha tenido la proteccién a los consumidores,
como asimismo, como un relevante instrumento para competir en los mercados, asi, en
la actualidad son numerosos los ejemplos sobre esta modalidad marcaria, como por

ejemplo, la conocida marca Woolmark® que garantiza la calidad de los tejidos de lana.

Se debe de destacar que en el derecho comparado, no existe uniformidad acerca de la
forma de consagracion de este tipo marcario, asi, existen algunas legislaciones, como
por ejemplo la Francesa, que dentro de la reglamentacion de las marcas colectivas se
regula un subtipo denominado marcas colectivas de certificacién, mientras que existen
otros regimenes juridicos, como la Ley Federal Estadounidense, que reglamenta en
forma auténoma las figuras de las marcas colectivas y de garantia. Asi, este dispar
tratamiento legislativo explica la dltima frase del Articulo 17.2 del Tratado de Libre
Comercio (CAFTA) que dispone que ninguna parte esta obligada a tratar las marcas de
certificacion como una categoria separada de su legislacién interna, siempre que los

signos como tales, estén protegidos.
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Por otra parte, es necesario mencionar que esta modalidad marcaria no tiene por
funcion indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los cuales distingue,
sino certificar, entre otras caracteristicas, que éstos han sido elaborados mediante un
determinado método de produccion o con ciertos materiales, o bien, que han sido

confeccionados o prestados en un determinado lugar geografico.

i) Las marcas olfativas: Son aquellas que estan constituidas por un signo que es

percibido por el sentido del olfato, pudiendo ser una fragancia o un perfume.

La imperativa distintividad sobrevenida: Al igual que las marcas sonoras, se entiende
por los autores que solamente prosperara una solicitud de marca olfativa en la medida
que se acredite la adquisicion de la distintividad sobrevenida por el uso de tal signo en
el mercado. Estan constituidas por un olor. Este olor debe ser tan caracteristico y
distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de
olor a cereza para lubricantes. El principal obstaculo para el registro de la marca olfativa

es cumplir el requisito de la representacion.

Las indicaciones geograficas: Se debe destacar que el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos de América entrega una d‘efinicién de este signo distintivo, cuyo ambito
de aplicacién se circunscribe al Articulo 17.2.1 antes citado. Asi que, en una nota
interpretativa de tal norma se expresa que una indicacion geografica puede constituir
una marca de fabrica o de comercio en la medida que dicha indicacién consista en
alguin signo o combinacién de signos que permitan identificar a un producto o servicio

como originario del territorio de una Parte o de una regién o localidad de ese territorio,
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cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto o servicio sea
imputable fundadamente a su origen geografico. Sobre el concepto entregado, es
preciso dar cuenta de los siguientes alcances para delimitar este signo distintivo con

otras figuras afines:

El concepto de indicaciones geograficas no coincide con la simple descripcion del lugar
de procedencia del producto o del servicio, ya que se exige un requisito adicional, a
saber, que se presente un nexo causal necesario y directo entre el origen geografico y
ciertas caracteristicas del producto o servicio. Asi, aquellas denominaciones
geograficas que distingan productos o servicios, que sean del todo irrelevante respecto
a la calidad, reputacién o cualquier otra caracteristica, no tendra el caracter de

indicacién geografica.

La indicacion geografica no es una expresion sinénima del término denominacion de
origen. Asi que, esta ultima voz es definida normalmente como aquella denorﬁinacién
geografica de un pais, de una regién o de una localidad que sirvan para designar un
producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusivamente
o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y los factores
humanos. Como se puede apreciar, el término indicacion geografica es de un espectro
mas amplio, asi, por un lado, se podrian incluir dentro de esta denominacion aquelios
signos no geografico o emblemas, cuestion que no cabe con las indicaciones de origen.
Por otro, las indicaciones geograficas no se restringen a los productos que tengan una
calidad y caracteristicas que se deben a factores naturales y humanos asociados al

medio geografico de su lugar de origen sino que se incluye mas bien los productos que
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tengan determinada calidad, reputacion u ofra caracteristica que sea imputable

fundadamente a su origen geografico.

Una vez perfilada esta figura, es necesario explicar brevemente la definicion que se
imparte en el Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre la materia en concreto, siendo

preciso analizar separadamente cada uno de sus elementos.

La indicacion geografica puede consistir en algin signo o combinacion de signos: Como
se expreso arriba, las indicaciones geograficas no necesariamente tendran el caracter
de denominativas, ya que pueden ser graficas o mixtas. Asi que, normalmente
consisten en el nombre de una localidad, como por ejemplo Jerez, empero, pueden

también ser un dibujo.

j) Marcas individuales: En los distintos sistemas legales existe un nitido consenso en
torno a la prohibicion de registrar como marcas individuales los signos geograficos,
debido a su caracter netamente descriptivo de los productos o servicios que rotulan,
sobre el particular, recordemos que la principal exigencia de los signos marcarios es su

capacidad distintiva.

Este principio general es admitido en nuestro Derecho Marcario, estimandose que debe
ser mantenido al momento de readecuar nuestra legislacion a los términos del T.L.C,,
sin embargo, creemos que tal regla prohibitiva debe permitir la inclusion de ciertas
excepciones, a partir de las cuales se podrian inscribir como marcas individuales las

indicaciones geograficas.
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1.9. Clasificacion de las marcas segun su funcion:

Segun su funcion las marcas pueden ser marcas de comercio, marcas de empresa,

marcas de procedencia y marcas de garantia.

a) Marcas de comercio: La marca de comercio es la marca que identifica a un producto
especifico de una empresa. Es la acepcion mas comunmente conocida de marca. Un
ejemplo seria Ariel, que identifica al detergente de caracteristicas especiales o Mustang,

que identifica un modelo de automévil de la empresa Ford.

b) Marcas de empresa: Conocida también como nombre empresa, es la identificacion
oficial que la empresa tiene. Algunos ejemplos serian: Kern's o Toledo. En algunos
casos la marca de empresas es la misma que la marca de comercio de algunos de sus

productos, por ejemplo chocolates Granada o aceite y margarina Olmeca.

c) Marcas de procedencia: La marca de procedencia una marca adoptada por algunas
regiones para evidenciar el lugar de procedencia de los productos. Este es el caso del
Champagne, marca que Unicamente pueden utilizar los vinos espumosos producidos en
la zona de Champagne en Francia, el tequila mexicano es otro ejemplo de marca de

procedencia.?

2 www.marcastridimensionales.com

26



d) Marcas de garantia: La marca de garantia es una marca que asigna algunas
entidades y asociaciones para hacer auténtica la calidad especifica de un producto. En
general estas marcas no son de propiedad de la misma empresa, como “si esta hecho
en Guatemala esta bien hecho” o Milenia la marca de servicio técnico de

electrodomésticos de Elektra.

1.10. Clasificacion de las marcas segun su status

Segun su status, la marca puede ser: marca registrada, marca inscrita, marca no

registrada.

a) Marca registrada: es la marca qua ha sido aceptada por el organismo nacional
encargada del registro de marcas. De esta manera la empresa protege legalmente a su
propietario sobre la marca de manera integral. En muchos paises este tipo de marca
lleva los simbolos ®, MR, TM o © para sefalar su situacion de cobertura legal. En
general, para poder obtener el registro de una marca, la empresa se compromete a

utilizarla en un plazo determinado a falta de lo cual pierde el derecho sobre ella.

b) Marca inscrita: es la marca que ha sido presentada al organismo de registro, pero
que no ha sido todavia registrada oficialmente como propiedad de la empresa. Dado
que el organismo puede exigir la realizacion de ciertas actividades antes de acordar el
registro en el periodo oficial; verificacién en archivos sobre la inexistencia de otra marca
igual; espera de un plazo especifico para permitir que otras empresas puedan presentar

una oposicién al registro, este plazo puede ser relativamente largo. Con el fin de evitar

27



esperar todo el tiempo sin usar la marca, las empresas pueden utilizarla sefialando qué
se trata de una marca en tramite de registro. Evidentemente, si en ese lapso surge

alguna oposicion a la marca, esta debera ser inmediatamente retirada del mercado

¢) Marca no registrada: la marca no registrada es la que se usa sin tener registro oficial.
Dado que no existe obligacion legal de registrar una marca, una empresa puede usarla
en sus productos siempre y cuando no haya una opaosicién de otra empresa que plantee

que ello va contra sus intereses.

Si bien la marca es un factor muy importante de identificacion del producto, su funcién
va mucho mas alla de este simple papel. Lo que empez6 como un medio de identificar
el origen del producto se ha convertido en un valor en si mismo y muchas veces en el
elemento principal de posicionamiento del producto en el mercado. Mas aun la marca
cumple un papel tan importante que se asemeja a la asignacién de un monopolio de

mercado para una empresa especifica.

1.11. Estrategias de marca

Las empresas pueden utilizar diversas estrategias con respecto al nimero y la variedad
de marcas. Estas estrategias pueden ser. marca Gnica, multimarcas, familia de marcas

o linea de productos, marca paraguas y marca declinable.

a) Marca Gnica: La estrategia de marca Unica consiste en tener una sola marca en la

empresa para todos los productos que esta genera. De esta manera la empresa
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minimiza los costos de uso de una marca puesto que todo nuevo producto de la firma
se beneficia de la imagen que esta ha creado con su Unica marca. Evidentemente esta
estrategia tiene como Inconveniente principal que todos los productos de la empresa
pueden sufrir consecuentemente si alguno de ellos tiene comportamiento deficiente en
los mercados. Por lo general, la estrategia de marca tnica se basa en la utilizacién del
nombre comercial de la empresa, como en el caso de IBM, cuyos productos llevan

indistintamente la marca de esta multinacional.

b) Multimarcas: Algunas empresas prefieren utilizar marcas completamente
independientes para cada uno de sus productos. De esta manera cada producto tiene
su personalidad y posicionamiento diferente, permitiendo asi gran flexibilidad a la
empresa. Esta estrategia es usada por empresas como Alicorp de Peri para
posesionar, por ejemplo, tres 0 mas marcas de aceites en el mismo mercado (Primor,
Cocinero, Capri). La mayor desventaja en este caso es el alto costo de creacién y
mantenimiento de cada marca, dado que ninguna de ellas puede beneficiarse de la

imagen que las otras tienen en el mercado.

c) Familia de marcas o linea de productos: Una estrategia intermedia entre marca Gnica
y multimarcas, es la estrategia de marcas de familia. En este caso la empresa asigna
una marca a cada grupo de productos que tienen relacién especifica y que se pueden
presentar de manera similar al mercado (Linea de productos). Una empresa pondra la
marca Limpiecito para su linea de productos de limpieza domestica (detergente, jab6n
para platos, pulidof, etc.), Fresquisima para su linea de jabones y desodorantes, y

Siempre Bella, para todos sus cosméticos. De esta manera los productos se benefician
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de cierta sinergia (apoyo entre ellos), sin comprometer a todos los productos de la

empresa.

d) Marca paraguas: Si la estrategia de marcas de familia es una situaciéon intermedia
entre marca Unica y multimarcas, la marca paraguas es una situaciéon mixta, entre estas
dos opciones. En efecto, las empresas que usan la marca paraguas utilizan
conjuntamente su marca Unica con una marca especifica de producto. Estas marcas
pueden ser completamente diferentes como el caso de Ford Mustang, Ford Nova, Ford
Falcon, o simplemente denominaciones mas o menos neutras de tipos de productos
como Inca Kola e Inca Kola Ligth. La diferencia entre una marca Unica y una estrategia
de marca paraguas neutra como la que se acaba de presentar es que la marca
paraguas busca posesionar claramente el modelo en la mente de los consumidores,
mientras que una estrategia de marca unica usa también denominaciones técnicas

tnicamente para identificar sus modelos para fines logisticos (como la IBM PC DX 40).

d) Marca declinable: La utilizacion de marcas declinables igualmente una‘estrategia de
tipo mixto. Se trata asi de una marca de base a partir de la cual se derivan las marcas
de productos especificos. Este es el caso de la empresa Bayer que identifica a sus
productos como Baysol, Baygon, Bayfolan. Aqui se tiene la ventaja que se logra la
identificacion tanto de los productos como de los productores, limitando el tamario de la
marca. Este punto es importante puesto que, como sé vera enseguida, una de las

caracteristicas de una buena marca es el de ser corta.
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1.12. Variacion de la marca

La marca también puede sufrir variaciones segtin la etapa en que se encuentre el ciclo
de vida del producto. Ello se puede observar claramente en una gréafica del ciclo de vida

del producto.

Durante en periodo de introduccién, la empresa generalmente insiste mucho en la
descripcion del producto, tratando conjuntamente de fijar en la mente de los
consumidores la marca que lo acompana. Gran parte de los gastos ocasionados por la
introduccion de un nuevo producto son, como se ha visto anteriormente, ocasionados

por la necesidad de dar a conocer la marca.

Durante la etapa de crecimiento, la marca se hace mas conocida y ayuda a una
adaptacion mas rapida del producto. Dado que alli comienzan a surgir competidores, la

marca sirve como un importante elemento de diferenciacion del producto en el mercado.

Ya en la etapa de la madurez, la marca muchas veces es el elemento de identificacion
mas importante del producto o de la empresa. Los mayores esfuerzos van encaminados
a evitar la copia o la falsificacién de la marca, asi como para evitar que su distorsiéon o
utilizacién indebida dentro o fuera de la empresa, Durante esta etapa de madurez las
empresas suelen aprovechar el prestigio de la marca para lanzar productos

complementarios utilizandole mismo nombre (marca paraguas).
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Finalmente durante la declinacion dej producto, la empresa no insiste mas en la
utilizacion de su marca, puesto que ya no es una variable significativa en el mercado.
Por el contrario, en otros muchos casos, las empresas van a retirar la marca de sus
productos y vender sus ultimos articulos como si fueran productos genéricos (con el fin
de evitar que el publico establezca una relacion entre su categoria de fabricante

prestigioso y un producto vendido a precios muy bajos).
1.13. Clasificacion marcaria internacional

Para efectos de la clasificacion de los productos y servicios para los cuales se solicite el
registro de marcas, se aplicara la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas. Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba
ser colocado un producto o un servicio, ella sera resuelta por el Registro, el que podra,
si lo considera oportuno, hacer las consultas técnicas pertinentes. En todo caso, las
publicaciones due la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual efectiie con
relacién a la clasificacion marcaria, se tomaran en cuenta como guia sobre la correcta
clasificacion de los productos y servicios. Los productos o servicios no se consideraran
similares entre si por razon de que figuren en la misma clase, ni se consideraran

diferentes entre si por razén de que figuren en diferentes clases.

A. Clasificacién de Niza: La Clasificacion de Niza es una clasificacion de los productos y
servicios para el registro de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de
servicios. El solicitante debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca, en el

momento de la solicitud. La Clasificacidon de Niza se basa en un tratado multilateral
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administrado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se
denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificacion se
conoce comunmente como la Clasificacion de Niza. El Arreglo de Niza esta abierto a los

Estados parte en el Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial.

a) La utilizacion de la Clasificacion de Niza por las oficinas nacionales permite la
presentacion de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificacion. Con
ello, la preparacion de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos
y servicios a los que se aplica una marca dada estaran clasificados de la misma manera
en todos los paises que la hayan adoptado. Ademas, el hecho de que la Clasificacién
de Niza exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de
trabajo en el momento en que deben presentar una lista de productos y servicios en un

idioma diferente al del pais de origen de la marca.

Al 15 de julio de 2001, eran parte en el Arreglo de Niza 61 Estados. Estos han adoptado
y aplican la Clasificacién de Niza para el registro de las marcas. Ademas, también
utilizan la Clasificacion de Niza las oficinas de marcas de mas de 90 paises, tres
organizaciones y la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI).

b) Estructura de la Clasificacién de Niza: Ia clasificacion de Niza esta compuesta de una
lista de clases, acompariada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos

y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o
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servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la
naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de
productos y once clases de servicios. Van acompafadas, cuando conviene, de notas
explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la
clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en
orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas productos y 1.000

partidas relativas a servicios.

1.14. Derecho marcario

Una vez que el hombre se convirtié en generador de riqueza mediante la produccién de
un producto o la prestacién de un servicio, se dio la necesidad de identificar los
productos que elaboraba. Lo anterior dio origen, especialmente con la revolucion
industrial (elaboracion de productos en serie) a la necesidad de identificar (con mayor
precision, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y

servicios a efectos de identificar al fabricante.

En la Antigiedad los griegos, utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en
especial, todo lo referente a alfareria lamando “sigilla” a esa forma de “marcar”. Por su
parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de
construccion. Posiblemente, es aqui, donde se encuentran las primeras normas (muy
elementales por supuesto) que determinan algln tipo de disposicion sancionadora,

respecto del tema, como por ejemplo la Ley Cornelia que penaba el uso de un nombre
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falso. Se considera que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la

que se le da en la actualidad.

Posteriormente se hizo com(n marcar una casa, con el objeto de identificar a quien
vivia en ella. Esto origind, en casas que no se dedicaban solo a la vivienda, sino al
comercio, una especie de identificacion de tipo comercial sobre el producto que se
elaboraba (marca); o, sobre el establecimiento de comercio (nombre comercial).
Iguaimente se marcaban a los animales, practica que continda en la actualidad y los

objetos que eran transportados en largas distancias también gozaban de identificacion.

El profesor Guillermo Cabanellas al referirse a las marcas en la Edad Media indica:
“...Pero el desarrollo de las marcas en este periodo se vincula éspecialmente con las
corporaciones, las que dieron frecuente caracter obligatorio al uso de tales signos. Este
uso tenia propésitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si
habia cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir
como mecanismo de control de las mercaderias por los oficiales corporativos; impedir la
concurrencia y la importacion de las mercaderias de origen extranjero; y, asegurar y
extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente
distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporaneo, se entiende Ila

adopcion de la obligatoriedad del uso de las marcas...”

En el mismo periodo, se hacia referencia a conceptos en boga tales como marca
notoria y marca de alto renombre, al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo Ferrero a

una especial defensa de las marcas que gozan de ciertos prestigio, las mismas que, por
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esa calidad, deberian ser protegidas de terceros interesados en abusar, con un mayor

grado.

En la edad moderna, desde el siglo XVI se crea una serie de normas que tienen directa
relacion con la proteccidn de determinados signos distintivos. Asi, por ejemplo en 1512
el Consejo de Nuremberg emite un decreto con el objeto de proteger el signo AD,
mismo que seria utilizado por Alberto Durero para identificar a sus obras; luego, en
1554 un Edicto de Carlos V protege tapices flamencos. En Francia y Gran Bretafia se
inicia la creacién de normas que protegian a los titulares de una marca de la

falsificacion por parte de terceros.

Entre las mas viejas leyes de marcas se puede continuar mencionando a la Ordenanza

Prusiana del 18 de agosto de 1847. Asi mismo se puede mencionar la ley italiana de 30

de agosto de 1868.

1.15. Sistemas de Proteccion de marcas

A los efectos de la proteccion juridica de las marcas, debe tenerse presente que se han

formulado tres teorias para explicar la naturaleza juridica de las marcas.

a) La primera de ellas, que es la mas antigua, sostiene que una marca, al igual que las

cosas corporales, puede ser objeto de un derecho de propiedad, siempre que se

cumpla con ciertas formalidades.
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b) La segunda llamada Teoria del Derecho de la Personalidad, sostiene que sobre una
marca se adquiere una especie de derecho de la personalidad similar al que tiene la

persona respecto de su nombre.

c) Existe la Teoria del derecho de la propiedad inmaterial, que es la tesis comiinmente
aceptada, de acuerdo con la cual es factible establecer cierta analogia entre el derecho
sobre una marca y el derecho de propiedad sobre los bienes corporales, pero no es
posible llegar a una total equiparacion por varias razones. En primer lugar, porque el
objeto de la proteccién es distinto. Una marca es un bien inmaterial en tanto que los
bienes corporales son bienes tangibles; en segundo lugar, porque los derechos que se
tienen sobre una marca son distintos a los que se tienen sobre los bienes materiales; y
en tercer lugar, porque el derecho sobre una marca requiere del reconocimiento del

Estado para su existencia.

Este reconocimiento por parte del Estado puede darse respecto a signos que estan
siendo utilizados en el mercado para diferenciar productos o servicios de otros
similares, o respecto de signos que se tiene la intencién de usar en el desarrollo de la
actividad empresarial. Una vez que se ha obtenido el reconocimiento del Estado, el
titular adquiere sobre el signo un derecho exclusivo para su uso que le permite
comunicarlo asi frente a terceros y excluir a éstos en el uso del signo registrado (ius
prohibendi). Derivado de lo anterior, se dice que existen dos sistemas para la
adquisicion de la propiedad sobre una marca: el sistema Declarativo y el sistema

Atributivo.
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a) Sistema declarativo: Es aquel en el que el derecho a obtener el registro de una
marca, y con ello la exclusividad para su utilizacién, nace con el uso del signo, siempre
que ese uso se haya realizado por un tiempo determinado. Este sistema se
fundamenta en la adquisicion del derecho con base en el uso de la marca en el
comercio y no sobre su registro. En otras palabras, la ocupacién sobre una marca se la
considera desde la fecha en que se presume se la utilizé, fecha que sera requisito sine
qua non para establecer el ejercicio de las acciones especiales que el Derecho de

marcas preve.

Lo anterior no significa que la marca usada, que ain no haya sido registrada, se
encuentre desprotegida. Bajo este sistema, es posible oponerse a que un tercero
inscriba a su favor el signo que esta siendo usado en el mercado por otra persona y
solicitar la anulacion de una marca que haya sido inscrita a favor de un tercero cuyo
derecho es posterior al del reclamante, pero el interesado debera probar en cada caso
la prelacién o preferencia de su derecho. No puede, sin embargo, oponerse al uso de
un signo igual o similar al suyo —al punto de crear confusiéon- hasta en tanto no se
encuentre registrada la marca a su favor. En otras palabras, conforme el sistema
Declarativo, no puedeh ejercerse los actos derivados del ius prohibendi si la marca no

ha sido registrada.
Este sistema se sigue generalmente en aquellos paises anglosajones que gozan de

una fuerte legislacion que reprime la competencia desleal, aunque en el caso de los

Estados Unidos también es posible plantear una solicitud de registro basada en la
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intencién de utilizar el signo, para lo cual debe hacerse una relacién de los productos o

servicios a los cuales se aplicara la marca y la forma en que la marca sera usada.

b) Sistema atributivo: En contraposicion, establece el registro como requisito necesario
para gozar del derecho sobre un signo marcario. Solamente quien registra el signo tiene
el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba
a su favor el mismo signo u otro parecido o a solicitar la anulacion del registro de la

marca cuando se haya aprobado su inscripcion en perjuicio de sus intereses.

Conforme el sistema atributivo, la propiedad sobre una marca surge del registro que de
la misma se haya hecho. Asi, el uso de un signo no registrado carece de valor
probatorio en términos de prioridad. En otros términos, mientras bajo el sistema
declarativo el registro no impide que sea reivindicadoe un signo luego del registro y
consecuente uso, bajo el presente, el registro constituye propiedad y por tanto prueba

suficiente para ejercer las acciones de defensa de los derechos correspondientes,
1.16. Principios esenciales

Independientemente del sistema de proteccion que se establezca en una determinada
legislacion, el régimen juridico aplicable a las marcas se rige, entre otros, por los

siguientes principios esenciales:

a. Exclusividad: La marca protegida confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, fo

cual implica la facultad juridica de excluir a terceras personas en el uso de esa marca o
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de cualquier otra idéntica, similar o parecida que pueda causar confusién o de otra
manera afectar los derechos del titular. Este derecho exclusivo importa también la
facultad del titular de disponer de su propiedad como acontece con cualquier otro bien,
es decir, de transferir la marca libremente o autorizar a terceros para que puedan
utilizarla, ya sea a titulo gratuito u oneroso y de conformidad con lo establecido en el

contrato de licencia.

b. Territorialidad: La proteccién de las marcas, esto es el derecho exclusivo que se
otorga al titular, se circunscribe en principio al ambito territorial del pais. La marca
registrada no tiene el caracter de exclusividad mas alla de las fronteras del pais en
donde recibe la protecciéon, lo que implica asimismo que tampoco las marcas
registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otros paises. Una excepcion a la
aplicacién de este principio lo constituye el sistema de Madrid para el registro
internacional de marcas, que'se aplica en los paises parte en el Arreglo de Madrid o el
Protocolo de Madrid. Este sistema ofrece la posibilidad de proteger las marcas en varios
paises, mediante la presentacion en una sola oficina de una UGnica solicitud hecha en un
idioma y para la cual se ha de pagar un juego de tasas en una moneda (el franco suizo).
El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de

marca hecha en cada uno de los paises designados por el solicitante.

c. Temporalidad: La proteccion de las marcas, al igual que las demas categorias que
abarca la Propiedad Intelectual, se encuentra sujeta a un determinado plazo. En efecto,
el ejercicio de los derechos que la proteccion de una marca confiere al titular tiene una

vigencia determinada -por lo general de 10 afios- plazo que puede ser renovado
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indefinidamente por un periodo similar siempre y cuando se cumplan los requisitos que

al efecto se establezcan.

d. Especialidad: La proteccion juridica de la marca como signo distintivo en el comercio,
se confiere Unica y exclusivamente para el o los productos o servicios para los cuales
ha sido solicitada. No resulta viable conferir un derecho exclusivo sobre el uso de un
determinado signo con efectos para todo tipo de productos o servicios. En la practica,
este principio se traduce en la obligacién que establecen las legislaciones de indicar
claramente la enumeracion de los productos o servicios a los cuales se aplica o aplicara
el signo en cuestion. Para efectos de facilitar el control y hacer verdaderamente efectivo
este principio, la mayoria de paises aplican, ya sea por ser parte contratante o bien por
referencia de sus respectivas legislaciones, la llamada Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de

Niza de 1957.
1.17. El caso excepcional de la marca notoria

No obstante lo anterior, tanto en el ambito internacional como de las legislaciones de la
mayoria de paises, se ha reconocido un cierto valor a la marca no registrada en el
territorio nacional, cuando un tercero inescrupuloso ha intentado hacer suya Qna marca
que por su grado de reconocimiento o intenso uso en el mercado, identifique claramente
su verdadero origen empresarial, ain cuando fuere en el exterior. Se trata de las
llamadas marcas notorias 0 marcas notoriamente conocidas, como también son

identificadas en la doctrina, instrumentos internacionales y legislaciones en particular.
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Efectivamente, debido al grado de desarrollo que han alcanzado los medios de
comunicacion masiva y al vertiginoso incremento del comercio, cada vez ha resultado
mas dificil para los comerciantes identificar y distinguir sus productos o servicios de
otros idénticos o similares. Igualmente, debido a la libre competencia, los consumidores
tienen ahora la posibilidad de escoger entre una gran variedad el producto o servicio
que satisfaga mejor sus expectativas, por lo que ahora las marcas requieren ser mucho

mas especiales y gozar de un fuerte poder o capacidad distintiva.

La marca notoria se encuentra por lo general asociada con productos o servicios que
reinen elementos que los sitlan como de alta calidad y/o que han sido objeto de
intensas campafas promocionales, de manera que la sola mencién de este tipo de
marcas lleva a asociarla con esos productos o servicios. La proteccion concedida a las
marcas notorias constituye un caso en que el principio de territorialidad es sometido a
excepciones, pues la tutela que se dispensa a este tipo de signos desborda las
fronteras. Igualmente, en algunos casos, el principio de especialidad es también
trastocado al dispensarse la protecciéon sin atender al tipo de productos o servicios

usualmente distinguidos por la marca notoria.

Es importante sefialar que existen diversos grados de notoriedad, pues no todas las
marcas notorias son igualmente conocidas.® Las marcas notorias son conocidas
solamente por un grupo de consumidores o comerciantes o en el sector al cual el
producto o servicio va dirigido.® Cuando el conocimiento del signo trasciende al de los
circulos interesados (consumidores, competidores y distribuidores) o abarca diferentes

grupos de consumidores de mercados diversos, hablamos de las marcas renombradas
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o famosas. Estas son conocidas por el ptblico en general o por un sector extenso de la
poblacién, asi sean consumidores reales o potenciales. La diferencia entre ambas no se
reduce solamente al grado de conocimiento que el publico consumidor tenga de las

mismas. Las consecuencias juridicas son también distintas.

En principio, independientemente del grado de notoriedad, la proteccién de la marca
notoriamente conocida rompe con el principio de Territorialidad. Cuando mayor sea el
grado de notoriedad, mayor sera la extension de la proteccion de la marca notdria a
productos diferentes, dando lugar con ello a una excepcién al principio de Especialidad.
Si la fama de la marca excede el ambito de los consumidores habituales del producto,
quien intente u obtenga el regisiro para productos distintos se beneficiara con la
usurpacion del signo; por el contrario, si en el ambito de productos diferentes nadie o
muy pocos conocen la marca notoria, entonces no habra posibilidad de una usurpaciéon

o un dafio y consecuentemente, la proteccion no abarcara productos diferentes.
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CAPITULO Il

2. Analisis comparativo del derecho marcario en Centro y Sur América

Es indudable que el comercio de bienes y servicios ha sido un factor fundamental en las
relaciones entre los paises, quienes para aprovechar mejor y proteger sus factores
productivos, se han visto en la necesidad de crear mecanismos legales que puedan ser
observados en el ambito mundial. Se puede decir entonces que este es el punto de
partida de la normativa mundial con relacién a la proteccién de las marcas y patentes,
en donde se incluyen a los paises del continente americano y con especial atencion a
Latinoamérica, normativa que estd compuesta por Convenios, Tratados, Acuerdos y

Legislacion particular de cada pais.

En América Latina, con la prohibicién del libre comercio en las colonias en el Siglo XVI,
no hubo necesidad de marcas, pero en 1778 se expidid el reglamento de aranceles
reales para el comercio libre en Espafia e Indias, siendo este el primer instrumento legal
conocido, el que pautaba que todos los productos que se embarcaban a Indias debian
estar provistos de marcas, sobre todo por el dominio que Espaiia tenia sobre la region.
Se puede observar una clara intencién proteccionista, en esta normativa, lo que sirve de
fundamento a una de las corrientes politico ideolégicas, que explican el objetivo de las
marcas, el cual es proteger a grandes capitales que utilizan los recursos de un pais con
una minima inversion y asi generar mas utilidades, se sirven de la proteccion de sus
productos teniendo el paraguas de la marca; por el otro lado los de la tendencia

neoliberal, indican que es imposible que en un mundo globalizado y sin barrera y siendo
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el comercio el motor del desarrollo, se permita que alguien que no ha invertido nada, se

aproveche del producto de otra persona.

Es necesario conocer qué paises comprenden América Latina, para lo cual se cita lo
expuesto por Marcello Do Nascimento en su ensayo “La Protecciéon de las Marcas en

América Latina™

quien considera como América Latina los paises del continente
americano que se extienden desde la frontera de México con Estados Unidos, hasta las
regiones de Chile y Argentina, al Sur del Océano Atlantico. Paises de idioma espaiiol,
portugués, inglés y francés forman América Latina, que por su gran extension territorial

comunmente se divide en:

a) América del Norte: México

b) América Central, que incluye dos regiones distintas;

eLos Paises Continentales: Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala y Belice;

eLas Antillas o Caribe: Grupo de islas donde se incluye Cuba, las cuales separan el

mar del Caribe del Océano Atlantico;

c) Ameérica del Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador,

Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y una colonia Francesa (Guayana Francesa).

¥ Marcelo Do Nascimiento. La proteccion de las marcas en América Latina durante el afio 2002.
hitp://iwww.ml.ua.es/webprom/Jornadas/documentos/DoNascimento-marcas. pdf.
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21 Caracteristicas de la legislacion marcaria en Centro América

Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Panama como miembros
de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), adquirieron el compromiso, entre
otros, de respetar los estandares de proteccion establecidos en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
(ADPIC/TRIPS), cuyo propoésito primordial es crear el primer sistema internacional
verdaderamente efectivo de proteccion de los Derechos de Propiedad Intelectual. Cdn
el objeto de cumplir dichos acuerdos, se vio la necesidad de hacer cambios en ia ley
vigente en materia de Marcas en estos paises, ley denominada “Convenio
Centroamericano para la Proteccién de la Propiedad Industrial’, asi como en las leyes

nacionales relativas a Patentes, Modelos y Utilidad y Disefios Industriales.

Los paises centroamericanos hacen la declaracion del Convenio Centroamericano y
entre los afos 2000 y 2002, promulgan leyes nacionales para cada pais, siendo las

siguientes:

Guatemala:

* |ey de Propiedad Industrial. Vigente desde 1° de noviembre de 2000. Regula:
signos distintivos (marcas, expresiones o sefales de publicidad, nombre comercial,
emblemas y denominaciones de origen), patentes, modelos de utilidad y disefios

industriales.
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El Salvador:
* Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Vigente desde 17 de julio de 2002. Regula:
marcas, sefales o expresiones de publicidad comercial, nombre comercial, emblemas,

indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

= Con relacion a las Patentes, se mantiene la Ley de Fomento y Proteccion a la

Propiedad Intelectual, vigente desde el 22 de marzo de 1994.

Nicaragua:

» ey de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y su Reglamento. Vigente desde
16 de julio de 2001. La Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan la
proteccion de las marcas, las marcas colectivas, las marcas de certificacion, los
nombres comerciales, los rotulos de establecimiento, las expresiones de publicidad
comercial y las denominaciones de origen.

= Las Patentes se regulan por la Ley de Patentes de Invencién, Modelo de Utilidad y

Disefios Industriales, vigente desde 22 de septiembre de 2000.

Costa Rica:

» Ley de marcas y otros signos distintivos. Vigente desde 22 de Febrero de 2000 y su
reglamento, el cual entré en vigencia el 4 de abril de 2002. Regulan marcas,
expresiones o sefiales de publicidad comercial, emblemas, indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen; nombre comercial, marca de certificacion y marca colectiva.

= Las patentes se regulan por la Ley sobre patentes de invencion, dibujos y modelos

industriales y modelos de utilidad, vigente desde 13 de Julio de 1983.
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Honduras:

* Ley de Propiedad Industrial. Vigente desde 19 de febrero de 2000. Regula marcas,
expresiones o sefiales de propaganda, nombres comerciales, emblemas, marcas
colectivas, rotulos, indicaciones geograficas y denominaciones de origen; patentes,

modelos de utilidad y disefios industriales.

Panama:

En Panama la legislacion de propiedad industrial se rige por los tratados y leyes
siguientes:

s Convenio por el cual se suprime la exigencia de legalizacion para los documentos
publicos extranjeros (APOSTILLA), adoptado el 5 de Octubre de 1961, La Haya, Paises
Bajos. Este convenio fue aprobado por Panama mediante la Ley N° 6 de 25 de junio de
1990, Gaceta Oficial N° 21571 de 3 de julio de 1990.

= Convencion General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial y el
Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fabrica, adoptada en
Washington D.C. el 20 de febrero de 1929. Este convenio fue aprobado por Panama
mediante la Ley N° 64 de 28 de diciembre de 1934, Gaceta Oficial N° 2569 de 31 de
diciembre de 1934.

* Ley N° 11 de 8 de enero de 1974, modificada por la Ley N° 35 de 10 de mayo de
1996, por la cual se dictan disposiciones relativas al ejercicio del comercio, la industria y
la propiedad industrial.

* Ley N° 45 de 8 de agosto de 1975, modificada por la Ley N° 35 de 10 de mayo de
1998, por la cual se deroga el numeral 15 del articulo 57 del Cédigo de Comercio y se

adoptan otras medidas.
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» Decreto N° 107 de 12 de agosto de 1981, por el cual se acepta la Clasificacion
Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios.

* Ley N° 41 de 13 de julio de 1995 por la cual se aprueba el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial — adoptado el 20 de Marzo de 1883 y revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1934, en Lisboa el
31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967 -.

= [ey N° 29 de 1° de febrero de 1996 por la cual se dictan normas sdbre la defensa de
la competencia y otras medidas. Gaceta Oficial N° 22966 de 3 febrero de 1996.

= Ley N° 35 de 10 de Mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la
propiedad industrial.

» Decreto Ejecutivo N° 79 de 1° de agosto de 1997 por el cual se reglamentan los
articulos 176 y 177 de la Ley N° 35 de 10 de Mayo de 1996, en lo que concierne a la
Zona Libre de Col6n y demas Zonas Francas o Zonas Procesadoras que administre el
Estado.

= Decreto Ejecutivo N° 7 (de 17 de febrero de 1998) por el que se Reglamenta la Ley
N° 35 de 10 de Mayo de 1996, en la que se dictan disposiciones sobre la propiedad
industrial.

* Decreto Ley N° 4 de 8 de julio de 1999, por el cual se establecen tribunales de
comercio y se dictan normas de procedimiento (gaceta oficial N° 23837 de 10 de Julio
de 1999 - pagina n° 179).

= Acuerdo N° 294 de 6 de septiembre de 2001, Gaceta Oficial N° 24404 de 8 de
octubre de 2001, por el cual se crea un Centro de Mediacion en el Organo Judicial (se
ha instituido un Juzgado Piloto que atendera las controversias marcarias, cuyas partes

- quieren someter dicho conflicto a Mediacion).
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2.2.

Caracteristicas comunes de la legislacion marcaria centroamericana

La legislacién marcaria centroamericana tiene algunas caracteristicas comunes en toda

la region, de las que se pueden mencionar las siguientes:

23.

Se acepta la clasificacion de Niza;

Existe oposicién dentro del tramite de registro;

Existe la figura de la expresion o sefial de publicidad comercial;

La propiedad sobre marcas y sefiales de propaganda se adquiere por su
registro, no por su uso;

La propiedad sobre el nombre comercial se obtiene por su primer uso;

Se regulan las marcas notoriamente conocidas;

El registro de la marca es otorgado para un plazo de diez (10) afios;

Adopta Tratados Internacionales importantes relacionados al tema de marcas
de los cuales participan todos los Paises de América Latina, los cuales son:
Convenio de Paris y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual Relacionados al Comercio.

Diferencias en la legislacién marcaria centroamericana

La cancelacion por falta de uso estd regulada en Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua y Honduras; en El Salvador no lo esta.

Solamente en Nicaragua y Costa Rica es posible la solicitud multiclase; en el

‘resto de paises de Centroamérica no esta regulada

En Honduras esta regulado el pago de tasa anual de mantenimiento de vigencia
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de marca; en el resto de los paises no lo esta.
" En Honduras esta regulado el pago de tasa de rehabilitacién por falta de uso a

los tres (3) anos de registro; en el resto de paises no lo esta.

24, Caracteristicas del derecho marcario en América Latina

Luego de conocer la legislacion marcaria en el ambito centroamericano y para tener un
panorama general de la legislacion en América Latina, se expone la legislacion de
algunos paises que pertenecen al Caribe y Sur América y la legislacion de México, ‘
tinico pais latinoamericano perteneciente a América del Norte. Es de hacer notar que
en América del Sur, existen dos bloques de paises que han optado por crear su propia
normativa, no solo para el tema de las marcas y la propiedad industrial, si no para el
comercio, es asi que hablamos de paises de la Comunidad Andina y el Mercado Comtn

del Sur (MERCOSUR).

A. Paises de la Comunidad Andina:
e Bolivia
¢ Colombia
e Ecuador
e Pert

¢ Venezuela
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El Pacto Andino se establecio a través del Acuerdo de Cartagena, firmado en 1960 por

Bolivia, Colombia, Chile, Pert y Ecuador. Venezuela se adhirio el 13 de febrero de 1973
y Chile declard el Tratado el 30 de octubre de 1976. En 1996 se convirtié6 en Comunidad
Andina. El 14 de septiembre de 2000 la Comisién de La Comunidad Andina, decidié
sustituir la Decisidon 344 por la Decision 486, que disciplina el “Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial”, entr6 en vigencia el 1° de diciembre de 2000 y actualmente regula

las normas comunes aplicables en los cinco Paises anteriormente mencionados.

Los paises de la Comunidad Andina aunque poseen legislacion nacional propia,
obedecen a las normas de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina,
que establece el régimen comuin sobre Propiedad Industrial, la cual uniformiza varios

puntos de la legislacién marcaria de estos Paises.

Si bien la decision establece normas comunes aplicables en los cinco paises, los
registros en cada pais son independientes y protegidos soélo ellos (principio de
territorialidad). Sin embargo, existen algunas disposiciones que extienden ciertos
beneficios a los demas paises miembros, entre ellas:

a) Derecho de Prioridad

b) Derecho para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros

a) Derecho de prioridad: que otorga la primera solicitud de patente de invencion o de

modelos de utilidad (12 meses), de registro de disefio industrial o de marca (6 meses),

vilidamente presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad nacional o

52



N
.

internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algun tratado que

establezca un derecho de prioridad, analogo al que establece la Decision.

b) Derecho para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros: tanto el titular
de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicit6 el registro
de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor
debera acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la
oposicion, debiendo a tal efecto, solicitar el registro de la marca en el momento de

interponerla.

B. Paises del Mercado Comtin del Sur (Mercosur):
¢ Argentina
e Brasil
e Paraguay

e Uruguay
Este Tratado evolucioné a partir de la aproximacion entre Brasil y Argentina iniciada en
la década de los 80 y fue oficialmente creado el 26 de marzo de 1991, cuando se firmé

el Tratado de Asuncién entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Posteriormente, este tratado fue complementado por el Protocolo de Brasilia del 17 de

diciembre de 1991 y por el Protocolo de Ouro Preto firmado el 17 de diciembre de 1994,
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que establecio la estructura institucional del MERCOSUR vy le concedi6é personalidad
juridica de derecho internacional, posibilitando su relacion con otros paises, grupos

econdmicos y organismos internacionales.

En el area de la propiedad intelectual, sélo existe un cuerpo legislativo denominado
“Protocolo de Armonizacion en Materia de Marcas”, que hasta la fecha ha sido
ratificado por Paraguay y Uruguay. Este Protocolo establece como aspectos

resaltantes:

a) La posibilidad de que la prelacion en la obtencion del registro de una marca, la
obtenga aquél que la haya usado de forma publica, pacifica y de buena fe, en cualquier
estado miembro, en un plazo minimo de seis meses y siempre que al realizar la

impugnacion pertinente, solicite también el registro de la marca;

b) El “agotamiento” internacional (la redaccion no esta muy clara);

¢) El uso de la marca en cualquiera de los estados miembros, bastara para evitar la

cancelacion de tal registro en todos los estados miembros.

Para que se conozca en rasgos generales cual es el contenido de la legislacion en
materia de marcas, a continuacion se describe la normativa de algunos paises en el
ambito sudamericano y del caribe, que conforman la comunidad andina, el MERCOSUR

y paises independientes.
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C. Cuba
Con respecto al panorama legislativo marcario de este pais, en mayo de 2000 se
aprobo el Decreto-Ley N° 203 de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es actualmente
la ley vigente en materia de marcas en todo el territorio nacional. Con respecto a los
Tratados Internacionales, es parte signataria del Convenio de Paris, del Arreglo de
Madrid y su Protocolo, de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) desde el afio 1995 y de los
Arreglos de Niza y Viena para las clasificaciones de productos, servicios y de los

elementos figurativos de las marcas, respectivamente.

La legislacion nacional cubana, relativamente reciente, trajo consigo significativos
cambios en la proteccion de todos los signos distintivos. A fin de conciliar el desarrollo
creciente de las relaciones comerciales en Cuba con el ordenamiento juridico interno y
la practica internacional, fue aprobado el 24 de diciembre de 1999 el Decreto Ley N°

203 de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entré en vigor el 5 de mayo de 2000.

Posteriormente fue promulgado su Reglamento de fecha 22 de mayo del mismo afio,

por Resoluciéon N° 63/2000.
Asi las principales novedades introducidas en el derecho marcario cubano son:

. Nuevas definiciones: De forma muy peculiar se establece un concepto mas

amplio de la marca, al conferirle capacidad de registro a los sonidos y olores.
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Las dificultades surgen con relacion a la implementacién practica de esta disposicion
legal, para el examen sustantivo de estos signos tan sui generis, se requiere de
personal especializado y recursos materiales apropiados, principalmente para analizar
las posibles interferencias con otros signos distintivos anteriormente registrados y para
resolver litigios por infraccion de derechos, atendiendo justamente a que los sentidos
humanos empleados para tales fines son el oido y el olfato y no tnicamente la vista,
como se coﬁoce tradicionalmente, sin desestimar la posibilidad de que en un futuro se

contemplen las llamadas marcas gustativas y tactiles.

La idea de que la marca consiste en un bien incorporal, debe ser representada por
medios materiales para su percepcion por los sentidos humanos, en el caso de las
marcas sonoras podria ser la partitura, pero ¢y si se tratase del rugido de un leén o el
toque de una campana?. Por otra parte, la representacion gréafica de un olor puede
obtenerse a través de equipos computarizados altamente sofisticados y costosos como

censores de olor o narices electronicas.

Por tanto y atendiendo a la complejidad de estos casos, el Decreto-Ley ha establecido

que estas modalidades de marcas estaran sujetas a disposiciones Ministeriales.

Otra innovacion del actual cuerpo legal es la que se refiere a la regularizacién de las
marcas tridimensionales, colectivas y notorias es el siguiente:

= Sistema de adquisicion de derechos: Hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo
Decreto-Ley, regia en Cuba con caracter obligatorio el sistema atributivo o de

inscripcion registral para el nacimiento de los derechos exclusivos de marcas y otros
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signos distintivos. Mas, a tenor de la legislacion vigente se instrumenta un sistema
mixto, toda vez que coexisten los principios de inscripcion registral y de prioridad en el
uso. En tal sentido, para las marcas y lemas comerciales se dispone que el registro
ostente caracter constitutivo y es obligatorio para el nacimiento de los derechos
exclusivos, mientras que en el caso de los nombres comerciales, rétulos de
establecimiento y emblemas empresariales se establece el registro con caracter
potestativo, sélo a efectos declarativos del nacimiento de tales derechos, que se
adquieren por el primer uso del signo en el comercio. No obstante, el propio principio
registral encuentra una excepcion en el caso de las marcas notorias, pues para otorgar
la especial proteccion que regula el Acuerdo sobre los Acuerdos sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), no se

requiere un registro efectivo.

= Solicitantes: De conformidad con la normativa actual, las personas naturales de Cuba
estan legitimadas para ser titulares de derechos exclusivos de marcas, al contrario de lo
que disponia el antiguo texto juridico que prohibia tal proceder, otorgando dicha
facultad solamente a las personas juridicas cubanas, mientras que toda persona

extranjera moral o fisica, gozaba de dicha prerrogativa.

= Sistemas de procedimiento de registro: Como se expuso al inicio, la modificacién del
procedimiento de registro y tramitacion de las solicitudes ante la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial (OCPI), constituye la reforma legal mas significativa, ya que

confiere al solicitante y a terceros interesados, la potestad de defender sus derechos
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por via administrativa, a través del Sistema de observacién y oposicion y del recurso de

alzada, previo a la via judicial.

El examen sustantivo de las observaciones u oposiciones se concluye antes de la
expiracién del plazo de un afio contado desde la fecha de presentacion de la solicitud,
con la emisién de un Informe Conclusivo emitido por el Jefe del Departamento de
Marcas, que contiene un pronunciamiento preliminar sobre la concesiéon o denegacion
del registro. Con posterioridad a su notificacién, el solicitante u oponente en caso de
inconformidad, podra interponer ante el Director de la Oficina, un recurso de alzada

dentro del plazo de 30 dias.

Una vez resuelto el recurso, se emitird la Resolucién definitiva concediendo o
denegando total o parcialmente el registro, la cual sera impugnable por via contenciosa-
administrativa ante la Sala Civil Administrativa del Tribunal Provincial Popular de Ciudad
de La Habana, dentro del término de treinta (30) dias, contados a partir del dia siguiente

de la notificacion.

= Nulidad, cancelacién y caducidad: A primera vista resulta nueva la regulacioén de un
reciente procedimiento de invalidacion de registros marcarios: la nulidad. Sin embargo,
s6lo se ha operado una modificaciéon conceptual, pues las causales que la sustentan ya
estaban establecidas en el antiguo texto legal, sélo que dentro de las disposiciones
relativas a la cancelacién. Por consiguiente, el nuevo Decreto-Ley confiere la facultad
de promover ambas acciones administrativas segun el supuesto factico. En el caso de

la nulidad, se podra declarar nulo, un registro cuando se violen requisitos registrales,
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exista mala fe y la marca sea idéntica 0 semejante a una marca notoria, se basa en
declaraciones falsas o inexactas. Por su parte, la acciéon de cancelacion se ejercitara en
los casos en que el registro implique actos monopdlicos o de competencia desleal,
distorsiones graves, situaciones lesivas para la economia nacional o si la marca se ha

vulgarizado.

La diferencia mas significativa entre ambas, esta referida en la prescripcion extintiva.
Por un lado, la accion de nulidad es imprescriptible y sus efectos, una vez declarada,
tienen caracter retroactivo; mientras la acciéon de cancelacién a instancia de la parte,
prescribe a los cinco afios a partir de que se tiene conocimiento del hecho que la motiva

y sus efectos son irretroactivos.

En el caso de la caducidad, se introducen nuevas disposiciones referentes al uso de las
marcas, lo cual facilita extraordinariamente la fase probatoria del procedimiento. Resulta
interesante que el empleo en la publicidad constituye uso de la marca, pero se
establece como condicion legal la introduccion efectiva de los productos o servicios en
el comercio, dentro del plazo maximo de dos meses siguientes al inicio de la campafia
publicitaria. Por otro lado, si el uso se inicia dentro de los tres meses anteriores a la

fecha de solicitud de caducidad, tal uso convalida el registro.
D. Colombia

En el afio 2002 no hubo ninguna modificacién de la legislacion de marcas colombianas,

sin embargo toda la legislacién comunitaria si fue modificada en el afio 2000, a través
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de la decision 486 del Acuerdo de Cartagena. A continuacion se mencionan las normas
que rigen el derecho de marcas en Colombia, asi como los principales cambios que
introdujo en el afio 2000 la decision arriba mencionada, que llevé a la legislacion
Colombiana a cumplir con todas las exigencias de los Acuerdos sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Acuerdo de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) sobre los ADPIC constituye
un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los
distintos paises del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se
establecen niveles minimos de proteccion que cada gobierno ha de otorgar a la
propiedad intelectual de los demas Miembros de la Organizacién Mundial del Comercio

(OMC).

Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles
costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la
sociedad se producen cuando la proteccién de la propiedad intelectual fomenta la
creacion y la invencion, especialmente cuando expira el periodo de proteccion y las
creaciones e invenciones pasan a ser del dominio publico. Los gobiernos estan
autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas
excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la salud publica. Y
actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos de
propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solucion de diferencias de la

Organizacion Mundial del Comercio (OMC).
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o Legislacion y Tratados

En Colombia rige una legislacién comunitaria del Pacto Andino sobre todos los asuntos
de Propiedad Industrial. La legislacion vigente en este momento y a partir del 1 de
diciembre del afio 2000, es la decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.
Colombia es miembro del Convenio de Paris, de la Convencion Interamericana sobre
proteccion Marcaria y Comercial de 1929, de la Convencién con Francia de 1901, de la
OMC, del Acuerdo ADPIC (TRIPS), de la Organizacibn Mundial de la Propiedad
Industrial (OMPI) y del tratado de la Haya sobre la abolicion del requisito de legalizacion
para documentos ptiblicos extranjeros (Apostilla).

El sistema de clasificacion internacional de marcas es aplicable en Colombia. Las
marcas de servicio, tridimensionales, olfativas y de sonidos son registrables. Tienen que

presentarse solicitudes separadas para cada marca en una clase internacional.
e Decision 486: Principales cambios con relacion a la legislacion anterior:

Los principales cambios introducidos por la Decision 486, frente a la Decisién 344, en
los aspectos siguientes:
| a) Aspectos de Forma
b) Aspectos de Fondo
¢) Prioridad derivada de exposiciones
d) Oposiciones
e) Cancelacion del registro por vulgarizacion de la marca

f) Nulidad del registro de marca
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g) Marcas de certificacién

h) Nuevas acciones para la defensa de los derechos de propiedad industrial

a) Aspectos de forma: Se otorga un limite de 60 dias improrrogables para responder al
examen de la forma de solicitud. Se exigen datos adicionales para la identificaciéon del
solicitante, como son su numero telefénico, fax, direcciéon de correo electrénico y lugar
de constitucion de la sociedad. Si se quiere hacer uso del Articulo 6 quinquies de
Convenio de Paris (registro de la marca tal cual es), debera presentarse copia
certificada del registro de la marca en el pais de origen, dentro de los tres 3 meses

posteriores a la fecha de presentacion de la solicitud.

b) Aspectos de fondo: Se establece expresamente la registrabilidad de los sonidos, los
olores y de la forma de los productos, sus envases o envolturas. Se establece
expresamente la no registrabilidad de las expresiones laudatorias referidas a los
productos o servicios. Asi como también se establece que un signo podra ser
registrado como marca asi carezca de distintividad intrinseca, si quien solicita su
registro lo ha estado usando constantemente en Colombia y por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales

se aplica.

Se introduce una nueva causa de irregistrabilidad, cuando la marca solicitada sea
idéntica 0 se asemeje a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o
haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por

el tercero titular del signo registrado en Colombia o en el extranjero. La irregistrabilidad
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de signos que sean reproduccioén, imitacién, traduccion, transliteracion o trascripcion
total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, sin que dicho signo deba
haberse registrado en Colombia o en el extranjero; o usado en Colombia también es

establecida en dichos cambios.

La oficina nacional de marcas podra denegar un registro de marca cuando tenga
indicios razonables, que le permitan inferir que el registro se ha solicitado para fines de

competencia desleal.

¢) Prioridad derivada de exposiciones: Se puede invocar como fecha de presentacién
de una solicitud de registro de marca, aquélla en que dicha marca haya distinguido
productos o servicios en una exposicion reconocida oficialmente y realizada en
cualquier pais, siempre que sea solicitada dentro de los seis (6) meses contados a partir
del dia en que tales productos o servicios se exhibieron por primera vez con dicha
marca. Debera presentarse para completar la solicitud, una certificacion expedida por la
autoridad competente de la exposicion, en la que se mencionara la fecha en que la
marca se utiliz6 por primera vez. Si la exposicion se realizé en el extranjero, dicha

certificacion debera ser notariada y legalizada ante consul o por apostilla.

d) Oposiciones: Contintia la regularizacion de la oposicion andina, es decir, aquélla que
se basa en una solicitud o registro de marca obtenido en otro pais del pacto andino. Sin
embargo, se establece un requisito adicional y es el de acreditar el interés legitimo en el
mercado de Colombia, mediante la solicitud de registro de la marca al momento de

presentar la oposicion. Ademas, se establece que en caso de que la oposicion se base
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en una solicitud en tramite en otro pais del Pacto Andino, el registro de la marca en
Colombia sera suspendido hasta tanto no se otorgue el registro de la primera marca en

el otro pais Miembro.

e) Cancelacion del registro por vulgarizacion de la marca: Se establece una nueva
causa de cancelacion de un registro de marca, o la limitacion del mismo, cuando en los
medios comerciales y para el publico, dicha marca haya perdido su caracter distintivo
como indicacion de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.

Ademas se establece expresamente que la cancelacion por falta de uso puede ser
parcial, cuando s6lo afecte a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales

esté registrada la marca.

Se contempla un plazo de 60 dias contados a partir de la notificacion de la accion de
cancelacién, para que el titular del registro haga valer sus alegatos y presente las

pruebas que estime convenientes.

f) Nulidad del registro de marca: Se contemplan dos tipos de nulidades: las absolutas
por contravencion de los requisitos de registrabilidad intrinseca del signo y las nulidades
relativas por contravencion de las causales de irregistrabilidad referentes a derechos de
terceros o por mala fe. Las primeras podran ser pedidas en cualquier tiempo y las
segundas prescribiran en un plazo de cinco afios contados desde la fecha de concesion

del registro.
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Cabe la nulidad parcial para alguno o varios de los productos o servicios amparados por

el registro.

g) Marcas de certificacion: Se introducen las marcas de certificacion, como aquellos
signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras
caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca. El reglamento de uso

debera inscribirse junto con la marca.

h) Nuevas acciones para la defensa de los derechos de propiedad industrial:

Accidn reivindicatoria: Se contempla una accion reivindicatoria para patentes y disefios
que se hayan solicitado en perjuicio de otra persona, que también tenga el derecho,
para que le sea transferida la solicitud o el derecho concedido o para que se les
reconozca como co-solicitantes o co-titulares del derecho. También esta instituida para
la reivindicacion de solicitudes o registros de marca, en cuyo caso se podra solicitar que

se les reconozca como co-titulares o co-solicitantes.

La accidn prescribira en cuatro afios a partir de la concesion del derecho o a los dos
afios, contados desde que el objeto de proteccion haya comenzado a explotarse o

usarse; el plazo que expire antes. La accion no prescribe en caso de mala fe.

Medidas en frontera: El titular de un registro de marca que tenga motivos para suponer
que se va a realizar la importacion o exportaciéon de productos que infringen el registro,

podra solicitar que se suspenda la operaciéon aduanera. Contados 10 dias sin que el
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demandante haya iniciado la accién por infraccién de arca o sin que la autoridad

competente haya prolongado la suspensién, la medida se revocara.
E. Venezuela

En Venezuela se presentan situaciones juridicas muy particulares, en relacién con las

normas que reglamentan la Propiedad Industrial.

En 1,955 fue creada la Ley de Propiedad Industrial que se encuentra inoperante en lo

que respecta a la mayoria de su articulado, pero aun no ha sido derogada.

El 1 de diciembre de 2.000 entré en vigencia la Decision 486 del Régimen Comtn
Sobre la Propiedad Industrial, de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones.
Esta normativa regula toda la materia relacionada con Marcas y Patentes, en todo el
Pacto Subregional Andino, es decir, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Per( y Venezuela.

Como la citada Decision 486 tiene un caracter supranacional, ya que la misma naci6 de
acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, comprende la norma basica que
regula todos los procedimientos de registro y en todo lo que colide con la Ley de

Propiedad Industrial, se aplicara la Decision 486.
La Decisi6n 486, trajo innovaciones en materia juridica, que a continuacién detallamos:

» Se introduce el principio de la reciprocidad, relacionada con el frato de la nacion mas

favorecida, es decir, con respecto a la protecciéon en materia de Propiedad Industrial,
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toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se le otorgue a los miembros de los

paises de Pacto Andino, le sera extensivo a los nacionales de la Organizacion Mundial

del Comercio y del Convenio de Paris.

s Se introducen conceptos y procedimientos relacionados con el Régimen de Licencias
Obligatorias.

» Se crea el procedimiento para la Proteccion de Trazado de Circuitos Integrados.

* Se crea la figura de las marcas colectivas y de las marcas de certificacion.

= Se establecen procedimientos por Infracciones Marcarias y se introducen las
medidas en frontera.

» Se crea un Capitulo relacionado con la Competencia Desleal vinculada a la

Propiedad Industrial, asi como se instituye las acciones a seguir en esta materia.

Por otra parte, Venezuela esta suscrita también, al Convenio de Paris y al acuerdo

ADPIC en materia de Propiedad Industrial.

No se han presentado cambios en el afio 2.002 que sean de relevancia en materia de

proteccion marcaria.

F. México

En México la legislacién de propiedad industrial en el campo marcario es regida por los

tratados y leyes que siguen:
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e Convenio De Paris para La Proteccion de la Propiedad Industrial (Acta de
Estocolmo de 1967): Adoptado el 14 de julio de 1967 y Vigente en México desde el 26

de julio de 1976.

= Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Qrigen y su
Registro Internacional de 1958 (Acta de Estocolmo 1967). Adoptado el 14 de julio de

1967 y Vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

» Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional (Acta de Lisboa): Adoptado el 31 de octubre de 1958

y Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966.

» Tratado De Nairobi Sobre la Proteccién del Simbolo Olimpico: Firmado el 26 de

septiembre de 1981 y Vigente en México desde el 16 de mayo de 1985.

» Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacién Internacional de los
Elementos Figurativos de las Marcas de 1973: Adoptado el 12 de junio de 1973 y

vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

= Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de Marcas de 1957: Adoptado el 15 de junio de 1957 y vigente en México

desde el 21 de marzo de 2001.

68



= Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado;
con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organizacion Mundial de Comercio) de 1994: Firmado el 15 de Abril de 1994 (Acta
Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) y vigente

en México desde el 1 de enero de 2000.

= Acuerdo entre México y La Unioén Europea concerniente al Reconocimiento Mutuo y
Proteccién de Las Denominaciones en el Sector de Las Bebidas Espirituosas: Firmado

el 27 de mayo de 1997 y vigente en México desde el 28 de agosto de 1997.
= Declaracion Mundial de La Propiedad Intelectual.

Ademas México se destaca también por la cantidad de tratados de libre comercio que

ha firmado, son ellos:

» Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canada, Estados Unidos Y
México (TLCAN) (Sexta Parte, Capitulo XVIl Propiedad Intelectual): Firmado el 17 de
diciembre de 1992 y Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 8 de diciembre de
1993; Decreto promuigatorio publicado en el DOF el 20 de diciembre de1993, vigente

en México desde el 1 de enero de 1994.

= Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica

(Capitulo XIV Propiedad Intelectual): Firmado el 5 de abril de 1994; Decreto aprobatorio
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publicado en el DOF el 21 de junio de 1994; Decreto promulgatorio publicado en el DOF

el 10 de enero de 1995, vigente en México desde el 1 de enero de 1995.

» Tratado de Libre Comercio del Grupo de Los Tres (G3) Integrado por México,
Colombia Y Venezuela (Capitulo XVHi Propiedad Intelectual): Firmado el 13 de junio de
1994. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 16 de diciembre de 1994; Decreto
promuigatorio publicado en el DOF el 9 de enero de 1995, vigente en México desde el 1

de enero de 1995.

« Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y La Republica de
Bolivia (Capitulo XVI Propiedad Intelectual): Firmado el 10 de septiembre de 1994.
Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 28 de diciembre de 1994; Decreto
promulgatorio publicado en el DOF el 11 de enero de 1995, vigente en México desde el

1 de enero de 1995.

» Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos y La
Republica de Nicaragua (Capitulo XVHl Propiedad Intelectual): Firmado el 18 de
diciembre de 1997. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 26 de mayo de 1998;
Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 1 de julio de 1998, vigente en México

desde el 2 de julio de 1998.

= Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y La Replblica de
Chile (Capitulo XV Propiedad Intelectual): Firmado el 17 de abril de 1998. Decreto

aprobatorio publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1998; Decreto promulgatorio
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publicado en el DOF el 28 de julio de 1999, vigente en México desde el 30 de julio de
1999,

= Tratado de Libre Comercio entre México y La Union Europea (Titulo IV) Propiedad
Intelectual. Acuerdo Global y Titulo V. Mecanismo de Consulta. Acuerdo interino):
Firmado el 23 y 24 de febrero de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 6 de
junio de 2000; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 26 de junio de 2000,

vigente en México desde el 1 de octubre de 2000.

» Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y El Estado de
Israel: Firmado el 10 de abril de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 2 de
junio de 2000; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 28 de junio de 2000,

vigente en México desde el 1 de julio de 2000.

= Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala,
Honduras y El Salvador (Capitulo XVI): Firmado el 29 de junio de 2000. Decreto
aprobatorio publicado en el DOF el 19 de enero de 2001, vigente en México desde el 1

de enero de 2001.

= Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y La Asociacion

Europea De Libre Comercio (EFTA): Firmado el 27 de noviembre de 2000.

La Legislacién Nacional Mexicana es constituida basicamente por las leyes que siguen:
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= Ley de la Propiedad Industrial: ( D.O.F. 27 de junio de 1991; reforma D.F.O. 2 de
agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, y 17 de mayo de 1999).

= Reglamento de la Ley de La Propiedad Industrial: ( D.O.F. 23 de noviembre de
1994).

» Decreto por el que se reforma el Reglamento de La Ley de La Propiedad Industria: (

D.O.F. 10 de septiembre de 2002).

Es curioso notar que la ley Mexicana no contempla el SISTEMA DE OPOSICION, por lo
que muchas veces las marcas se registran muy rapido y los certificados finales también,

salvo la burocracia habitual.

Respecto al Sistema legal de nulidad, caducidad y cancelacion, el tema se ha vuelto
muy complejo debido a la aplicacion de nuevas leyes, especialmente La Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, que ha complicado y encarecido en forma considerable

los procesos judiciales y administrativos.

También, un aspecto que se debe sefalar, es el aumento del 100% en las tasas

oficiales (50% en 2002 y 50% en 2003), del precio de registro de marcas en ese Pais.

En México se usa la clasificacion de Niza (8va. Edicién). El uso no se debe probar
obligatoriamente, es decir, que la ley menciona que si una marca no es usada durante

tres afios consecutivos “caducara”, sin embargo, dicha caducidad no es automatica; se
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sugiere que la marca se use, lo que no se insinlia es estar pagando por escrito, que

supone un uso y que en caso de conflicto no tiene ningtin valor.
G. Argentina

En 2002 no hubo cambios normativos en materia de marcas en Argentina. Lo mas
trascendente fue que, mediante disposicion N° M —225/02 del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (de fecha 8 de mayo de 2002), se adopté la Octava Edicion de la

Clasificacion Internacional de productos y Servicios de Niza.
G.1 Leyes que regulan la proteccion de las marcas en Argentina:

En Argentina, la norma que regula el derecho de marcas es la ley 22.362. Esta norma

fue sancionada en el afio 1981. El Decreto 558 de 1981 reglamenta la ley 22.362.

Asimismo, rigen el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), probado por la ley 24.425 (con
fecha 7 de diciembre de 1994) y el Convenio de Paris para la Proteccién de la

Propiedad Industrial, aprobado por ley 17.011 (con fecha 10 de noviembre de 1966).

Es importénte tener en cuenta que de acuerdo con el Articulo 75 inciso 22 de la
Constitucion Nacional (de 1994), las normas de los tratados internacionales tienen una
jerarquia superior a la de las leyes. Es decir, que las normas del ADPIC y del Convenio

de Paris modifican las existentes en la materia en Argentina y en caso de controversia
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entre la formativa interna y los tratados internacionales, deberan aplicarse los tratados

internacionales.

Caracteristicas particulares de la Ley 22.362:

- Sistema atributivo: De acuerdo con lo establecido en el Articula 4 de la ley de marcas,
el derecho sobre una marca se obtiene mediante el registro.

La ley Argentina ha adoptado el sistema atributivo para la adquisicion del derecho
exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que atribuye el derecho a quien obtiene el

registro de la marca.

No obstante lo manifestado anteriormente, la jurisprudencia Argentina le ha reconocido
valor a la marca usada que no se encuentra registrada. Para tener valor, la marca debe
haber sido usada con una intensidad tal, que haya generado una clientela y debe ser un

uso efectuado de buena fe.

Asimismo, la ley de marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca
usada no registrada (al permitir que la oposicién al registro o al uso de alguna sea

efectuéda por cualquiera que invoque un interés legitimo).
- Sistema de oposicion en el derecho Argentino: Dentro de los 30 dias corridos de

publicada la marca, cualquier persona puede declarar oposicion a su registro. Al

deducirse una oposicion queda virtualmente paralizado el tramite administrativo de la
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marca hasta tanto se retire la oposicién, o la solicitud quede en estado de ser declarada

abandonada.

Una vez que se presentan oposiciones, la Oficina de Marcas notifica al solicitante.
Desde la fecha de la notificacion, el solicitante tiene un (1) afio para intentar obtener el
retiro de la oposicién o iniciar las acciones judiciales tendientes a aobtener el cese de

oposicion al registro de la marca.

Diferente de la mayoria de las legislaciones internacionales, en este pais los conflictos
por oposicién administrativa al registro de una marca son decididos por los tribunales

judiciales.

- Uso de la marca registrada: Una de las innovaciones mas importantes de la Ley
22.362 es la obligatoriedad de uso de la marca. El uso de la marca es un requisito
esencial para la conservacion del derecho.

El uso debe efectuarse para evitar que la marca caduque y para permitir que esta

pueda ser renovada al producirse su vencimiento.

Es importante tener en cuenta que la ley establece la obligatoriedad de uso, pero no da
pautas ni definiciones que permitan saber con exactitud en qué supuesto se cumple con

dicho requisito.

Por lo tanto, son los tribunales, al resolver cada caso que resuelven si se utilizé la

marca.
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En los casos de caducidad de marca, la jurisprudencia establecié que se “produce una
inversion de la prueba ya que el actor no puede probar un hecho negativo. Es la falta de

prueba por parte del titular de la marca lo que crearia la presuncion de su falta de uso”.

H. Brasil

Los derechos de Propiedad Industrial en Brasil son, antes de todo, protegidos por la
Constitucion Brasilefia de 1988 en su Articulo 5, XXIX. Brasil también es miembro del
Convenio de la Unién de Paris (CUP) sobre la Proteccién de la Propiedad Industrial
(Acta de Estocolmo del 4/07/1967) promulgada en Brasil por el Decreto n° 635 de
21/08/94 y del ADPIC — Ronda Uruguay del GATT promulgado por el Decreto n® 1.355
de 30 de diciembre de1994.

La ley de Propiedad Industrial vigente en Brasil es la n® 9.279 del 14 de mayo de 1996
(LPH) que entrd en vigencia después de un (1) afio, o sea el 14 de mayo de 1997. Esta
nueva ley fue promulgada basicamente para adaptar la legislacion brasilefia a las

normas del ADPIC.

El 03 de enero de 2000, Brasil adopto la clasificacion internacional de Niza (72 Edicion)

y el 02 de enero de 2002 la 82 Edicion de dicha clasificacion.

- Aunque la Ley de Propiedad Industrial de Brasil de acuerdo con el paragrafo Gnico del

Articulo 129 reconozca los derechos del usuario anterior de una marca, bajo
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circunstancias especificas, es decir, sin el respectivo registro, la regla general del
derecho marcario brasilefio es que la proteccion de una marca se obtiene a través del

respectivo registro.

Como muchos deben saber, en Brasil vigora un sistema que requiere el pago de una

tasa de registro para que la marca sea concedida.

Aun sobre el sistema de registro brasilefio, es importante destacar que es posible
presentar oposiciones a una marca en Brasil en el plazo de sesenta (60) dias de su
publicacién. La Ley de Propiedad Industrial establece también la oportunidad de
presentacion de Procesos Administrativos de Nulidad, en el plazo de ciento ochenta

(180) dias contados a partir de la fecha de concesion del registro.

Muchas son las posibilidades de nulidad absoluta o relativa de una marca, que son
previstas en la legislacién brasilefia, entre las cuales destacamos los conflictos con
nombres comerciales de terceros, con marcas en uso sin registro, con marcas
anteriores existentes en clases con afinidad y con marcas notoriamente conocidas o
con aquéllas que el solicitante, debido a su campo de actuacion no podria ignorar como

pertenecientes a un tercero.

Justamente sobre estas Ultimas normas, es interesante hacer algunos comentarios.

La proteccidn otorgada a las marcas notoriamente conocidas, prevista en el Articulo 126

de la Ley de Propiedad Industrial no representa una novedad, pues esta prevista en el
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Articulo 6 BIS (1) del Convenio de la Union de Paris (CUP) sobre la Proteccion de la
Propiedad Industrial que posibilita la proteccién de esas marcas, independiente de que
estén registradas o solicitadas en Brasil. Es necesario que el oponente pruebe que la
marca tiene el status de notoriamente conocida, para poder impedir el registro de

marcas idénticas o similares.

De ofra parte, existe la proteccion otorgada a las marcas que el solicitante, debido a su
campo de actuacion, no podria ignorar como perteneciente a un tercero (Articulo 124,

XXl de la “LPI"); ésta es una norma que parece ser bastante tnica.

En primer lugar, porque el nivel de notoriedad exigido por esa norma es
significativamente menor que el nivel exigido por el Articulo 6 BIS (I) del CUP y en
segundo lugar, porque la marca también no necesita estar solicitada o presentada en

Brasil para que su titular realice una oposicion valida contra una marca igual o similar.

Con relacion al nivel de notoriedad exigido en el Articulo 124, es interesante destacar
que hasta las marcas “desconocidas” pueden ser protegidas por esta norma, desde que
se demuestre que el solicitante evidentemente tenia conocimiento de la marca como
perteneciente a una tercera parte. Es, por ejemplo, el caso de que hayan existido
negociaciones para explotacion de una marca en Brasil, sin que la marca haya sido

presentada y posteriormente esas negociaciones no se concluyeron.

Es importante destacar que, tanto para aplicacion de la norma del Articulo 126, como

del Articulo 124, XXIll, el oponente debera solicitar su marca en Brasil como condicién
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para el examen de la oposiciébn o de la nulidad administrativa o, atn, de la accién

judicial.

L Chile

Tratados de propiedad industrial ya suscritos por Chile:

» Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organizacion
Mundial del Comercio ( ADPIC o TRIPS)

= Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial ( Acta de Estocolmo
1967)

= Convenio de Nairobi para la Proteccion del Simbolo olimpico ( Nairobi, 1981)

Ley vigente:

En materia de leyes sobre Propiedad Industrial y especificamente sobre Marcas, en
Chile esta vigente la Ley N° 19.996 del 11 de marzo de 2005 que modifica y
complementa la actual Ley N° 19.039 vigente desde el 30 de septiembre de 1991.

Este nuevo texto busca fundamentalmente cumplir con las obligaciones contraidas por
Chile en virtud del acuerdo de Marrakech y sus anexos, adecuar la actual Ley al
Convenio de Paris, corregir la estructura misma de la Ley para incorporar en ella un

lenguaje técnico y juridico mas depurado y actual.

Este nuevo cuerpo legal ha sufrido criticas por parte del sector privado, en especial de

la Asociacidon Chilena de la Propiedad Industrial.
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En lo que a marcas se refiere, las criticas han apuntado la dudosa constitucionalidad en
la obligatoriedad del uso de las marcas, se ha criticado igualmente el pago de tasas por
la presentacion de oposiciones, asimismo ha tenido un importante rechazo en cuanto a

los tipos penales incluidos en el nuevo texto, etc.

Tratados de libre comercio: Sin duda, la mayor novedad durante el afio 2002 para Chile
fue la firma de tres Tratados de Libre Comercio ( Corea, Unién Europea y USA), los que
se agregan a los ya firmados con anterioridad con México, Canada y Paises

Centroamericanos

J. Unién Europea:

Desde el uno de febrero se encuentra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Chile y la Unién Europea (UE). Este Tratado profundiza el acceso de los
exportadores chilenos a un mercado de unos 370 millones de personas con un ingreso “

per capita” muy elevado.

El que el Tratado de Libre Comercio con la Unién Europea se haya aprobado por
amplia mayoria en el Congreso chileno, no significa que no se hayan despertado

polémicas en diversos temas.

Una de los principales escollos fue la renuncia que debid hacer Chile a numerosas
marcas comerciales que corresponden a denominaciones de origen de zonas europeas,

como el champagne y el cofiac, lo que sin duda constituye un antecedente importante a
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considerar, en especial por aquellos paises o blogues comerciales como el

MERCOSUR que pretendan negociar un acuerdo similar con la UE.

También desde una perspectiva marcaria y mas especificamente desde la 6ptica de la
propiedad intelectual, como consecuencia de este Tratado, se consignaron algunos
articulos importantes en la materia (Articulos 168 a 171).

A través de este Tratado, Chile se comprometié a suscribir formalmente los siguientes

Tratados antes del afio 2007.

» Arreglo de Niza sobre clasificacion de productos y servicios (actualmente se aplica
en Chile, pero no es parte del Arreglo).
= Tratado de Cooperacién en materia de patentes

= Arreglo de Estrasburgo para la clasificacion de patentes

Se comprometid, sin plazo, a hacer todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes
posible una ejecucion adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los
siguientes convenios:

* Protocolo del Arreglo de Madrid

= Arreglo de Madrid

= Convenio de Viena sobre clasificacion internacional de elementos figurativos

Como se puede notar, la redaccioén del Convenio, en lo que se refiere al Protocolo y

Arreglo, es muy politica y no constituye una obligacién que comprometa a un plazo
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definido, lo que sin duda lleva a sefialar que su firma (Protocolo) obedecera a la presién

politica y econémica que pueda ejercerse en su oportunidad.

K. Estados Unidos:

Ratificado por los Congresos de ambos paises este Tratado de Libre Comercio, lo que
fue mas complejo que aquél firmado con la UE, en donde estan incluidas, normas de

adecuacion a los tratados ya firmados por Chile, como el ADPIC o TRIPS.

Sin embargo, la mayor presion americana esta orientada en el campo de la Propiedad
Intelectual, en lo que respecta a derechos de autor y al creciente desarrollo de los
software, debido lamentablemente, a un aumento considerable de la pirateria en ese

pais a este aspecto.

L. Corea:

El dltimo de los tratados fue con este pais, que aunque de menor importancia frente a

los dos Tratados anteriores, UE y USA, significan una consolidacién de ese pais en esta

region como consecuencia de la pertenencia a la APEC (Foro de Cooperacion de Asia

Pacifico).

En el caso especifico de Corea, se esta hablando ademas, del primer acuerdo entre

una economia de Asia y otra de América.
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2.5. Analisis de las principales caracteristicas del derecho marcario en Sur

América

Haciendo una comparacién entre la legislacion regional comunitaria de la Comunidad
Andina con la del Mercado Comun del Sur, resulta obvio que en el ambito de la
legislacion regional supranacional, la Comunidad Andina, se halla en un estadio
superior de desarrollo, ya que cuenta con una legislacion de Propiedad Intelectual
Comunitaria, mientras que en el Mercado Comun del Sur, tal tipo de desarrollo
legislativo, practicamente adn no se ha dado. Con relacibn a las marcas, este
comentario se aplica en igual sentido, debido que en la mayoria de veces la legislacion
nacional de cada pais en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, abarca o

contiene lo relativo a la proteccién de las marcas.

Diferentemente de los Paises del Pacto Andino, los Paises del Mercado Comun del Sur
no poseen una legislacién unificada en Propiedad Industrial y hasta hoy existe
solamente un Protocolo de armonizacion en Materia de Marcas, que ha sido ratificado

Unicamente por Paraguay y Uruguay.

Desde el punto de vista juridico, en el derecho comunitario, se considera a la marca
como un signo distintivo tipico, es decir, es una de las mejores herramientas con que
cuenta el empresario para promocionar su producto en el mercado dentro del cual
compite, permitiendo de esta manera que los consumidores diferencien el producto al
cual se aplica, partiendo de las bondades o defectos del mismo. Dentro de los aspectos

a destacar y que se deben tener en cuenta tanto por los empresarios como por los
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juristas que abordan el tema, se refiere a que la marca debe ser individual y singular,
por ende que se diferencie de cualquier otro signo ya empleado o registrado,
cumpliendo una funcidén primordial de gran interés para el comerciante, como lo es la
posibilidad de identificar plenamente sus productos, y para los juristas, el que al no
existir distintividad en el signo, no constituye marca por lo que no puede llegar a ser

registrado.

Avance importante es lo contemplado en el Articulo 134 literal ¢ de la Decisién 486 de

2000, al permitir que tanto los sonidos como los olores pueden llegar a registrarse.

2.6. Tratados Internacionales en Derecho Marcario ratificados por paises de

Centro América y Sur América

Muchos son los Tratados y Convenios Internacionales que adoptan Paises de América
Latina, siendo que los mas importantes relacionados al tema de marcas, son, sin duda,

los que siguientes, de los cuales participan todos los Paises de América Latina:

A. Convenio de Paris: Para la proteccién de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo
del 14/07/1967); se aplica a la propiedad industrial en su acepcion mas amplia, con
inclusion de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de
utilidad (una especie de pequefia patente establecida en las leyes de algunos paises),
los nombres comerciales (la designacion bajo la cual se lleva a cabo una actividad
industrial o comercial), las indicaciones geograficas (indicaciones de procedencia y

denominaciones de origen) y 1a represion de la competencia desleal. Las disposiciones
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fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorias principales: trato =~

nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

El Convenio de Paris, concertado en 1883, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en
Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en
Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979. El Convenio esta abierto a todos los
Estados. Los instrumentos de ratificacion o de adhesion deben depositarse en poder del

Director General de la OMPI.

B. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC):
Relacionados al Comercio, estda en el anexo 1C del Acuerdo de MARRAKECH
(15/04/1994), que aprobd las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT y
constituyd la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) que empez6 a funcionar el 01

de enero de 1995.

Después de la adhesion de los Paises de América Latina al ADPIC, se nota un fuerte
movimiento de adaptacion de las legislaciones nacionales de cada Pais, a las
exigencias del nuevo reglamento juridico. Esto porque con la creacién de la OMC, los

Paises que infrinjan sus reglas, ahora pueden sufrir sanciones econémicas.

Entre los principios que se destacan en el Acuerdo ADPIC, esta el de Tratamiento

Nacional (Articulo 3) y del Tratamiento de la Nacion mas favorecida (Articulo 4).
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C. Proyectos legales que incidiran a futuro en el tema de marcas:

- El tratado Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) merece un enfoque
individualizado por ser un tema actual y podra reflejarse en el campo de las marcas de
los paises de América Latina, considerando el conjunto de tratados incluidos en el
capitulo de Propiedad Intelectual que existe en las propuestas del Tratado, con

destaque al Protocolo de Madrid, que mas tarde se comentara.

La dltima Reunién Ministerial (Quito, Octubre 2002), unanimemente, ratific6 como fecha
tope de concrecion del texto final del Acuerdo ALCA, el 1° de enero de 2005 e
igualmente como fecha maxima de ratificacion en el ambito nacional en cada pais, el 31
de diciembre de 2005, situacién que no ha ocurrido atin, debido a la situacion politica
que se vive en América del Sur y la contrapropuesta hecha por el Presidente

venezolano con la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).

Consecuentemente, con mayor razén a partir de ahora, deberia intensificarse al maximo
el nivel de intercomunicacion entre los sectores privado y publico de cada pais, de cada
bloque y de cada regién, con el objetivo de lograr mayor claridad negociadora posible,
para poder llegar a resultados que contemplen las necesidades y objetivos comunes de
los paises y bloques vinculados a la concrecién en definitiva del Acuerdo que,
eventualmente, constituira la denominada Area de Libre Comercio de las Américas,

como un tipico ejemplo de acuerdo de nueva generacion.
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- 82 edicién de la clasificacion de NIZA de productos y servicios: En la practica, la
innavacion mas significativa del afio 2002 en tema de MARCAS, fue la adopcién de la
82 Edicion de la Clasificacion de NIZA, la cual ya es actualmente utilizada
unanimemente en los Paises de América Latina, con excepcion de Chile que la

implementara a finales del primer semestre de 2003.

El empleo de la clasificacion de NIZA es obligatorio, no solamente para el registro
nacional de marcas en los Paises miembros del Arreglo de Niza, sino también para el
registro internacional de marcas efectuado por el Bureau Internacional de la OMPI en
consecuencia del Arreglo de Madrid, para los registros ante la Organizacién Africana de
Propiedad Intelectual (OAPI), para los registros ante la oficina de Marcas de BENELUX
y por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(OAMI).

La primera edicién de la clasificacion de Niza fue publicada en 1963, la segunda en
1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992 y la
séptima en 1996. La octava edicion fue publicada en Junio de 2001 y entré en vigor el

1° de Enero de 2002.

Es interesante notar que aunque la 82 Edicién de la clasificacion de Niza ya se aplica en

América Latina, la mayor parte de los Paises no son miembros del Arreglo de Niza,

solamente utilizan su clasificacién con la finalidad de registrar Marcas Nacionales.
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Se indican lista de los Paises que se han adherido al Arreglo de Niza y otra lista de los

Paises que no se han adherido al Arreglo, pero que utilizan su clasificacion.

- Arreglo y Protocolo de Madrid: El sistema de Registro Internacional de Marcas, que se
rige por el Arreglo de Madrid de 1891 y el respectivo Protocolo, que se adopt6 en 1989,

entr6 en vigor el 1 de Diciembre de 1995 y empez6 a aplicarse el 1 de Abril de 1996.

Es necesario discutir las reglas del Arreglo o del Protocolo y comentar los motivos de la

baja adhesion de los Paises de América Latina a estos Tratados.

De los Paises de América Latina, solamente Cuba hace parte del Arreglo y del
Protocolo. Los demas Paises no han firmado ni uno ni otro debido a varias

circunstancias.

Por ejemplo en Brasil, el tema es objeto de amplia y actual discusion, pues el ditimo
Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es favorable al
Protocolo, provocando una discusiéon entre la comunidad brasilefia envuelta con la

Propiedad Intelectual.

Entre los varios puntos discutidos, dos son las principales razones porque la ABPI
(Asociaciéon Brasileia de Propiedad Intelectual) no es favorable a la adhesion al
Protocolo:

a) El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no esta suficientemente equipado

para analizar las soli¢itudes internacionales, pues una solicitud nacional esta tardando
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casi cuatro (4) afios para ser examinada y consecuentemente, este plazo serié
significativamente mayor con la adhesién al Protocolo, y habria la necesidad de analizar
también las solicitudes internacionales. En este caso, para cumplir con los plazos
previstos en el Protocolo, Brasil estaria dando prioridad a las solicitudes internacionales,

perjudicando las nacionales.

b) De acuerdo con la Constituciéon Brasilefia, el idioma Portugués es el tinico oficial en
Brasil, pero no es un idioma reconocido por el Protocolo, lo que desencadenaria
denuncias por inconstitucionalidad contra el Departamento y Marcas.

Es interesante sefialar que, tampoco el idioma Espafiol es un idioma oficial en el
Protocolo (aunque la OMPI ya piense en incluirlo, para atraer a los Paises de América

Latina al mismo).

Esas mismas razones, o sea, la falta de estructura adecuada del departamento de
Marcas y la no-incorporacién del idioma Espafiol en el Protocolo, también son
apuntadas en Argentina para la falta de adhesion de ese Pais y se puede decir lo

mismo de los demas paises de América Latina.

Si de un lado tenemos los problemas citados, a los cuales se podrian afadir mas, de
otro lado tenemos la inevitable globalizaciéon y harmonizacién de las legislaciones en el
tema de propiedad industrial. Asi, aunque es dificil que la mayor parte de los Paises de
América Latina vayan a adherir al Protocolo en los proximos afios, se considera que la
existencia de “Marcas Regionales” (ejemplo: Mercosur, Pacto Andino) es una tendencia

mas inmediata. Ademas, al menos en el caso de Brasil, el sentimiento es que el pais
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solamente se va adherir al Protocolo, después de negociar otros aspectos de los

Tratados de Libre Comercio®*.

E. Otros acuerdos y arreglos internacionales de especial relevancia:

= En el area marcaria, merece especial referencia el "Tratado sobre el Derecho de
Marcas", mejor conocido por sus siglas en idioma inglés TLT ("Trademarks Law
Treaty"), el cual para el 15 de abril del presente afio, contaba con 22 paises Miembros y
cuyo objetivo fundamental consiste en lograr que los sistemas nacionales y regionales
de registro de marcas sean de facil utilizacién a través de la simplificacion y
armonizacién de sus procedimientos en tfres fases (solicitud de registro, cambios
después del registro y la renovacién) y de la eliminaciéon de obstaculos existentes con
miras a la obtencion de seguridad juridica para los titulares de marcas y sus

representantes.

* Fuera del ambito de la OMPI, aparece un instrumento multilateral de primera
importancia en la materia, conocido como el Acuerdo que crea la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC), en vigor desde el 1° de enero de 1996, el cual como anexo 1C,
contiene el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio", conocido como Acuerdo sobre los ADPIC. Este
Acuerdo, del cual Venezuela forma parte beneficiandose en la actualidad de lapsos de

gracia a objeto de adecuar su legislacién e instituciones al mismo, en su parte segunda,

4 Marcelo Do Nascimento. La proteccién de las marcas en América Latina durante el afio 2002.
http://www.ml.ua.es.webprom/jornadas/documentales/DoNascimento-marcas.pdf
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tiene secciones dedicadas especificamente a la proteccion de las marcas de fabrica o
de comercio, a las indicaciones geograficas, dibujos y modelos industriales, control de
las practicas abusivas o anticompetitivas en las licencias contractuales, entre otros. Mas
adelante, en su parte tercera, secciones 2 y 3, se refiere a los procedimientos y

recursos civiles y administrativos y a las medidas provisionales, respectivamente.

En la seccidon cuatro prescribe medidas especiales (suspension del despacho de
aduana por las autoridades aduaneras, destruccion o eliminacion de las mercancias
infractoras), relacionadas con las medidas en frontera (1) para el caso de importacién
de mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas cualesquiera mercancias,
incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorizacion una marca de fabrica o de
comercio idéntica(pirateria)a la marca validamente registrada para tales mercancias, o
que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca y que de ese modo
lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate, otorga la legislacion del

pais de importacion.

Los Estados Miembros igualmente se comprometen en esta parte tercera del Acuerdo,
a establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de
falsificacion dolosa de marcas de fabrica 0 de comercio o de usurpacion dolosa de
derechos de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenden la pena la
pena de prisién y la imposicion de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias
que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad

correspondiente. De ser procedente, también se incluyen medidas como la
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confiscacion, el decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de todos los

materiales y accesorios utilizados predominantemente en la comisién del delito.

Para finalizar debemos concluir en que la adhesion cada vez mayor de los Estados a
instrumentos de proteccion multilateral, pone en evidencia el gran interés de éstos en
instituir y consolidar un sistema eficaz de derecho marcario que garantice la proteccion
y utilizacion de estos signos distintivos a objeto de responder a los legitimos intereses
de produciores y consumidores, permitiendo resaltar las por demas gratificantes
contribuciones que un adecuado sistema marcario puede aportar al desarrollo

econdmico de un pais.
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CAPITULO Ili

3. El derecho marcario en Guatemala

En el fendmeno econémico, es decir, en el intercambio de bienes y servicios entre
personas, se ha provocado que la industrializaciéon y la difusion del sistema de la
economia de mercado permitan a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los
consumidores una variedad de productos de la misma categoria. Aunque los
productores no presenten diferencias aparentes para el consumidor, suelen diferir en
calidad, precio y otras caracteristicas. No cabe negar la necesidad de dar a los
consumidores una orientacion que les permita examinar las alternativas y elegir entre
los productos de una misma categoria. Por ello, debe atribuirse un nombre a cada

producto y precisamente, la marca sirve para designar los productos en el mercado.

La proteccion juridica de la marca se basa en la existencia de un derecho exclusivo
sobre determinados signos, respecto de su utilizacion en relacién con la identificacion
de determinados bienes y servicios. Este llamado derecho a la marca, constituye el
derecho marcario, o sea el derecho_ subjetivo respecto a una marca; y es el Estado

quien tiene que reconocerio oficiaimente.

En Guatemala, la institucion publica encargada de reconocer el derecho marcario es el
Registro de la Propiedad Intelectual, que es una dependencia del Ministerio de
Economia. El Registro de la Propiedad Intelectual promueve la observancia de los

Derechos de la Propiedad Intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor y
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Derechos Conexos), asi coma la inscripcion y registro de los mismos; segiin Acuerdo

Gubernativo No.182-2000 (Reglamento Organico Interno del Ministerio de Economia).
El Registro de la Propiedad Intelectual tiene como objetivos los siguientes:

a) Garantizar juridicamente las actividades econémicas de la industria y del comercio
contra la competencia desleal, otorgando proteccion a la creaﬁvidad y originalidad
aplicada para obtener beneficios econémicos y

b) Proteger al publico consumidor, ya que ia marca permite distinguir entre productos
similares y facilita al consumidor el conocimiento sobre {a procedencia de los articulos

que demanda.

A lo largo de la historia se ha podido apreciar de manera clara y contundente que aquel
circulo que envuelve 6 que gira en torno al comercio, se caracteriza por tratar de agilizar
y permitir el desarrollo de manera rapida de los actos mercantiles 6 en los cuales van a
tener injerencia de manera directa los comerciantes, es decir, el comercio como motor
de la economia mundial tiene la connotacion de ser agil, rapido, cambiante y sin trabas
para lograr un mejor desenvolvimiento y permitir una mejor circulacion de bienes y

servicios.

Surgen entre los diversos paises que conforman el mundo, pactos o convenios, asi
como de estos con entes de caracter supranacional, pactos que tienen su origen en la
necesidad de efectuar alianzas de tipo econdmico con sus vecinos, con el fin de facilitar

y fortalecer el intercambio de productos que conlleven al mejoramiento de la economia
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interna de los mismos, logrando ese mejor y mas rapido desenvolvimiento caracteristico
de la actividad mercantil generando el mejoramiento no solo de la economia de los
paises, sino la proteccién legal de dichos intercambios que brotan de las mencionadas
alianzas, lo cual debe hacerse a través de la expedicion de normas que no solo tengan
la connotacion de ser aplicadas en un pais, sino deben ostentar la calidad de
supranacionales, es decir, que tengan aplicacién mas all4 de las normas nacionales e

internas de cada pais.

Dentro de este contexto se encuentra que los sujetos méas interesados en este campo
como los comerciantes o aquellas personas que de una u otra manera entran en la
6rbita legal del comercio o de los comerciantes y por ende, van a estar sujetos a la
regulacién normativa mercantil, no estan a la vanguardia de dicho avance legislativo, lo
que se evidencia cuando los empresarios que producen determinado producto 6
prestan algin servicio y lo distinguen con alguna marca 6 signo distintivo, que por no
conocer al menos someramente dicha normatividad, no pueden impedir que en algln
otro pais miembro de la comunidad andina, se utilice una marca idéntica a la que utilice
en su pais de origen, & lo que es peor a(n pretender que con solo efectuar el Registro
en Camara de Comercio del nombre comercial y poseer un establecimiento de comercio
registrado, pueda pretenderse tener algt’m derecho de dominio de la marca de éu

producto 6 del servicio que presta.

El derecho marcario como una clase de derecho poco difundido, pero que dia a dia va
ampliando el campo de accién, se convierte de esta manera en un aspecto esencial,

tanto para el Jurista, como para el empresario o comerciante que ve regulado en este
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tipo de derecho asuntos de gran importancia para poder desempefiar a cabalidad su
profesion, por tal motivo mediante el compendio que dio origen a este trabajo se
pretende un acercamiento, tanto para los jurista y comerciantes, con esta novedosa e

importante rama del Derecho.

3.1. Antecedentes Histéricos del Registro de la Propiedad Intelectual

La primera Oficina de Patentes se cred dentro del Ministerio de Fomento, mediante una
legislacion especial en materia de Propiedad Industrial, Decreto No. 148, de la
Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886. Conforme el Decreto 882 del 31 de

diciembre de 1924, fue creada la Oficina de Marcas y Patentes.

La Oficina de Marcas y Patentes pas6 a formar parte del Ministerio de Economia y
Trabajo seglin Decreto 28 del 4 de diciembre de 1944. El 16 de Octubre de 1956, el
Ministerio de Economia es separado del Ministerio de trabajo, la Oficina de Marcas y
Patentes pasa a ser dependencia del Ministerio de Economia segtin decreto Nimero

1117.

El Registro de la Propiedad Industrial, suspendié sus actividades el 13 de enero de

1983, reiniciando las mismas el 19 de julio de ese mismo afio, segin Acuerdo No.305-

83, emitido por el Ministerio de Economia.
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Con la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del congreso de la Republica. Ley de
Autor y Derechos conexos, se establece que el Ministerio de Economia transformara el

Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual.

3.2. Legislacién vigente guatemalteca relacionada con el Derecho Marcario

A. Constitucion Politica de la Replblica de Guatemala

= Articulo 42: Derechos de Autor o Inventor. Se reconoce la libertad de Industria, de
comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés
nacional impongan las leyes.

* Articulo 43: Libertad de Industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de
industria, de comercio y de tiabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de
interés nacional impongan las leyes.

* Articulo 63: Derecho a la expresion creadora. El Estado garantiza la libre expresion
creadora, apoya y estimula al cientifico, al intelectual y al artista nacional promoviendo

su formacién y superacion profesional y econémica.

B. Leyes Especificas:

s |ey de Propiedad Intelectual: Decreto 57-2000

* Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo No. 89-2002

* Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 y sus reformas
Decreto 56-2000

* Reglamento a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Acuerdo

Gubernativo 233-2003
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C. Leyes Ordinarias Aplicables

Cadigo de Comercio de la Proteccion a la libre competencia Articulos 361 al 367

Cadigo Civil: De la Propiedad, Disposiciones Generales. Articulo 470

it}

Cadigo Procesal Civil y Mercantil: Articulos del 199 al 210

Cadigo Procesal Civil y Mercantil, Gestiones de la Partes. Articulos 61y 62

Ley de lo Contencioso Administrativo. Recurso de Revocatoria. Articulo 7

Cadigo Penal. De los Delitos contra el Derecho de Autor, La Propiedad Industrial y
Delitos Informaticos. Articulo 274 a, b, ¢, d, f.

= Codigo Penal. Violacion a Derechos de Propiedad Industrial. Articulo 275

= Codigo Procesal Penal. Accién Penal Publica. Delitos relacionados al derecho de

autor, la propiedad industrial y delitos informaticos. Articulo 24bBis.

D. Tratados Internacionales ratificados por Guatemala relacionados con el derecho

marcario

= ADPIC. Acuerdo por el cual se establece la OMC y los acuerdos multilaterales.
Decreto 37-95.
» Convenio de Washington. Propiedad Industrial y la Competencia desleal.

= El Convenio de Paris.

El Convenio de Paris es el instrumento juridico marcario de mayor importancia en el
area internacional, no solamente por el nimero de paises, de los mas diversos ambitos
geograficos y politicos que lo integran, sino también por la amplitud de los temas

cubiertos por sus normas; y siendo que en Guatemala resulta aplicable dicho Convenio
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que data del 20 de marzo de 1883, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y con
su enmienda del 28 de septiembre de 1979, es necesario conocer los principios basicos

que lo integran.

a) El trato Nacional. El Articulo 2°. Del Convenio de Paris establece: “...Los stibditos de
cada uno de los paises de la Unién gozaran en todos los demas paises de la Unién, en
lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes
respectivas concedan actualmente o en el futuro a los nacionales todo ello sin perjuicio
de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia,
aquellos tendran la misma proteccion que éstos en el mismo recurso legal contré todo
ataque a sus derechos siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades
impuestas a los nacionales. “El Articulo 3 de la Ley de Propiedad Industrial contempla

este derecho plasmado por la Unién.

b) Prioridad. Los regimenes marcarios se basan, en general, en la concesion de
derechos sobre la base del registro de la marca en un organismo existente al efecto.
Tales derechos se conceden en funcién de la prioridad de depésito, segain el Articulo
4°. Del Convenio de Paris. El Articulo 18 de la Ley de Propiedad Industrial contempla

este derecho.

c) Protegidas. Segin el Articulo 3°. Del Convenio de Paris, la proteccién que se
concede se extiende, en general, a los stibditos de los paises de la Union, y a los que
estén domiciliados o tengan establecimientos industriales. 0 comerciales efectivos y

reales en el territorio de alguno de los paises de la Unién.
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d) Obligacién de uso. El apartado C del articulo 5°. del Convenio de Paris contempla la
posibilidad de que la legislacion de los paises miembros exija el uso obligatorio de las
marcas. Este uso obligatorio, sin embargo, no es exigido por el citado Convenio, pero
de hecho existe, de una u otra forma, en la mayoria de los paises miembros de la
Union. El Articulo 66 de la Ley de Propiedad Industrial contempla la posibilidad de
cancelacion por falta de uso de una marca, si se prueba a solicitud de parte, que una
marca no se ha usado durante los cinco afios precedentes a la fecha en que se

promueva la accién de cancelacion.

e) Pago de Tasas. Conforme el Articulo 5°. Bis del Convenio de Paris, los paises
unionistas deben conceder un plazo de gracia, de seis meses como minimo, para el
pago de las tasas previstas para el mantenimientote los derechos sobre las marcas.
Dicho plazo también esta considerado en la Ley de Propiedad Industrial en su Articulo

32.

f) Independencia de las marcas. Uno de los principios fundamentales del sistema
establecido por el Convenio de Paris es el del caracter independiente de cada una de
las marcas obtenidas en los distintos paises unionistas. Es decir, que los derechos
marcarios obtenidos en un pais no se ven afectados por la suerte que corran los

existentes en otras jurisdicciones.

g) Marcas Notorias. El Articulo 6°. Bis del Convenio de Paris esta destinado a la
proteccion de las marcas notorias, estableciendo la obligacién a los paises unionistas a

denegar o anular el registro de marcas susceptibles de ser confundidas con una marca
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notoriamente conocida y a prohibir su uso. Se restringen por lo tanto, los signos quei
cabe considerar como violatorios de las marcas notorias bajo el citado Convenio, sin
perjuicio de la mayor extension que a tal proteccion de las marcas notorias den las
legislaciones nacionales. Dentro de la legislacion guatemaiteca, se contempla dicha

disposicion en el Articulo 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

Otros de los principios adoptados por la Ley guatemalteca del convenio de Paris son:
Gestiones de marcas; Los signos y emblemas oficiales; Las Cesiones de marcas;

Marcas colectivas; Marcas de certificacion; El nombre comercial; entre otros.

= E| Arreglo de Niza: Este convenio es de suma importancia, debido a que trata lo
relativo a la clasificacion internacional de los productos y servicios a los que se aplican
las marcas, fue suscrito en Niza el 15 de junio de 1957, fue revisado en Estocolmo el 14

de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977.

Conforme el Articulo 1°. Parrafo 3, del Arreglo de Niza, la clasificacion uniforme
comprende una lista de clases y una lista alfabética de los productos y de los servicios
con indicacion de las clases en que' se incluyen. El Articulo 3°. Prevé la constitucién de
un Comité de expertos “encargado de resolver en cuanto a las modificaciones que
hayan de introducirse o a las adiciones complementarias que hayan de hacerse en la

clasificacion internacional de productos y servicios.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 19 hace referencia a

este aspecto regulado en el Convenio.
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3.3. Marcas registrables en el derecho marcario guatemalteco

La marca como medio legal de proteccion de ideas creativas propias trasladadas a
productos que se desean amparar, es el Unico instrumento legal que da reales
garantias de propiedad sobre los hombres que a las mismas se le puedan dar y por lo
tanto buscan evitar que terceros se aprovechen de dichas creaciones; es necesario que
esté debidamente registrada, para prevenir y evitar las copias, poseer la exclusividad de
un nombre o disefio, a nivel nacional o internacional para determinados productos y
servicids; el no registrarlas significa dar una ventaja en el mercado que puede ser
aprovechada por terceros y provoque la disminucion de la capacidad y credibilidad de

negociacion que tienen los productos.

El titular de una marca registrada gozara del derecho exclusivo para impedir que
terceros, sin su consentimiento usen en el curso de operaciones comerciales signos
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos

para los que se ha registrado la marca, cuando dicho uso de lugar a confusion.

Como se mencionaba con anterioridad para el registro de marcas existe la clasificaciéon
internacional de productos y servicios para el registro de las marcas o Clasificacion de
Niza, con base a una homenclatura en la que se incluyen 45 clases y cada una de éstas
presenta un conjunto de productos o servicios a proteger. Para la clasificacion
internacional de productos y servicios, ésta tiene un valor practico. Cada uno de los

paises que forman parte de la Unién Europea debera aplicarla para el registro de las
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marcas, bien como sistema principal o0 como sistema auxiliar, en Guatemala se aplica \

como un sistema principal.

Las 45 clases que la conforman fueron aprobadas en su octava edicién ya que

anteriormente existian Unicamente 42 de ellas.

Los signos distintivos, dan ventajas para proteger los productos y sobretodo para
extender y poder comercializar libremente los mismos. Estos se dividen en: marcas,

nombres comerciales y expresiones de publicidad.

La propiedad industrial es un medio relevante en manos del empresario en el mercado
cuando decide competir pues supone un mecanismo de proteccion de la propia
empresa. En ese sentido la propiedad de una marca tiene por objeto proteger la
empresa del sistema de competencia y es por ello necesario iniciar un procedimiento de

registro ante la oficina correspondiente.

Para los autores Carlos M. Correa-Salvador D. Berger. “El objetivo final perseguido por
el sistema de propiedad intelectual, no apunta a la instauracién de monaopolios, mas no
se puede negar que el derecho de exclusiva que otorga pueda afectar la libre

concurrencia”.

El titular de un derecho de propiedad industrial goza de todas las prerrogativas que ese
derecho le otorga y que para sus competidores, significa una limitacion a esa actividad,

mientras esa proteccién que dan esos derechos no caiga en el dominio publico, de
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acuerdo a los plazos de vencimiento, el propietario tendra una posicion de dominio en el
mercado. Esto por supuesto en ocasiones da lugar al abuso, por lo que se ha buscado
mecanismos de legislacion anti monopdlica, buscando la defensa de la competencia a
las conductas de los titulares de derechos de propiedad industrial, ya que estas

situaciones el mayor perjudicado es el consumidor.

El derecho de marcas beneficia al titular de un derecho que le permite diferenciar en el
mercado sus productos o servicios de otros productos o servicios de la competencia;
esta identificacion se puede producir gracias a que se reconoce al titular de un derecho

de utilizacién exclusiva del signo en el mercado.

La marca también desempeiia una valiosa funciéon publicitaria; de nada serviria la
publicidad sin la marca que permite que el receptor pueda identificar en el mercado el

producto o servicio anunciado.

El derecho guatemalteco da la posibilidad de registrar marcas descriptivas en palabras
y graficamente, tal y como lo regula la Ley de Propiedad Industrial en el Articulo 16 que
regula “Las marcas podran consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas, estampados, vifietas, orlas, lineas y franjas,
sonidos, combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier combinaciéon de

estos signos”.
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Las marcas pueden consistir en la forma, presentacion o acondicionamiento de los
productos, de sus envases o envolturas, de los medios locales de expendio de los
productos o servicios y otros que a criterio del registro tangan caracteristicas distintivas.
Las marcas también pueden consistir en indicaciones geogréaficas nacionales o
extranjeras, siempre que sean suficientemente originarias y distintivas respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea susceptible de
crear confusién o asociacion con respecto al origen, procedencia, cualidades o
caracteristicas de los productos o servicios para los cuales sean usadas.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo

sera otorgado para ese producto.

3.4. Proteccién de las Marcas dentro de la Legislacion Guatemalteca

La Republica de Guatemala, como miembro de la Organizacion Mundial del Comercio,
esta obligada a velar porque su legislaciéon nacional en materia de propiedad industrial,
cumpla con los estandares de proteccion que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), es por
eso que la Ley de Propiedad Industrial refiere que su objeto es la proteccién, estimulo y
fomento a la creatividad intelectual que tiene en el campo de la industria y el comercio,
y en particular, lo relativo a la adquisicién, mantenimiento y proteccion de los signos
distintivos, de las patentes de invencion, de los modelos de utilidad y de los disefios
industriales, asi como la proteccion de los secretos empresariales y disposiciones

relacionadas con el combate de la competencia desleal.
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Es de observarse que los fundamentos de la utilizacion de la marca en la Ley de
Propiedad Industrial guatemalteca se basa en la proteccion de la creatividad intelectual
dentro de la industria y particularmente el comercio, que es donde se da el mayor uso
de la marca, utilizando el Sistema Atributivo, que es el sistema que rige para la
proteccion de la marca a través del Registro de la misma en la oficina creada por el

Estado para tal fin.

Con la reciente aprobacion y vigencia de la nueva Ley de Propiedad Industrial en
Guatemala, se ha instaurado un conjunto de disposiciones que tienen por objeto, segln
reza en su primer articulo, la proteccién, estimulo y fomento a la creatividad intelectual
que tiene aplicacion en el campo de la industria y el comercio. En este cuerpo normativo
encontramos reunido el régimen juridico de proteccion aplicable a los llamados signos
distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.), patentes de invencion y de modelos de
utilidad y disefios industriales, asi como también ciertas disposiciones relacionadas con
la represion de la competencia desleal y la proteccion de los llamados secretos
empresariales. Entre otras disposiciones, destaca en la Ley de Propiedad Industrial el
novedoso sistema relativo a la proteccién de las llamadas marcas notorias © marcas
notoriamente conocidas, un especial tipo de marcas que hasta la vigencia de esta Ley
no habia encontrado espacio dentro del ordenamiento juridico guatemalteco, no
obstante que desde 1998 cobré plena obligatoriedad para el pais el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, instrumento internacional que recoge en
una de sus disposiciones la proteccién basica que a dichas marcas deben proveer los

paises contratantes del mismo.
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Uno de los propésitos de este trabajo de investigacion es realizar una breve reflexién
sobre el alcance de las normas contenidas en la nueva legislacion en materia de
marcas, particularmente las consagradas a la proteccion de las marcas notorias,
determinando su compatibilidad con lo que al respecto se prevé en los principales
tratados internacionales. Para tal efecto, se considera pertinente distinguir los diferentes
sistemas de proteccion de marcas, los principios esenciales que aplican en los mismos
y el caracter excepcional que justifica que las marcas notorias reciban un tratamiento
particular. Asimismo, los parametros que los instrumentos internacionales, a los cUales
Guatemala se encuentra vinculada, establecen para hacer efectiva esa proteccion v,
finalmente, comentar el avance que al respecto se ha alcanzado como consecuencia
del tratamiento y atencién que este importante tema ha venido recibiendo dentro del

seno de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A. La necesidad de proteccion juridica

La necesidad de proteger las marcas estriba en que al existir dos 0 mas productos
idénticos o similares dentro del comercio, el consumidor se confunde en cuanto a la
eleccion del producto genuino u original, constituyendo una pérdida de ingreso para el
fabricante como una falta de credibilidad del producto en si, al momento que el similar o

idéntico no cumpliese con la calidad del producto genuino.

El consumidor engafiado no suele ser consciente de que la procedencia del producto
que ha comprado no es la indicada en la marca y tendera a considerar al titular de la

marca auténtica como responsable de que los productos no tengan la calidad
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acostumbrada. Sin embargo, incluso si el consumidor llega a darse cuenta de que ha
sido inducido a comprar el producto equivocado por una marca tan similar a la del
producto que tenia la intensién de comprar, le resultaria dificil demandar al infractor de

la marca auténtica.

La marca puede tener funciones econdmicas importantes que no suelen estar
protegidas por el derecho de marcas, sino que dependen de la utilizacion que el titular
haga de ella, para que cumpla con su funcion de diferenciacion ante los consumidores,
debiendo estar juridicamente amparadas, de otro modo, los competidores utilizarian
signos idénticos o similares, creando confusién en el consumidor en cuanto a la

procedencia de los productos.

La importancia de ésta cada dia es mayor, dentro del comercio internacional, debido a
la existencia de productos idénticos o similares, por tanto el titular de una marca de
producto debe basarse en la ley relativa a la competencia desleal y en todo reglamento
particular que lo proteja contra las imitaciones de etiquetado y embalaje, falsificacion y

pirateria.

La marca cumple con una funcién preponderante en la sociedad, ya que permite
distinguir y tutelar tanto al comerciante como al consumidor, constituyéndose en un
pacto de lealtad entre los dos sujetos de la relacion comercial, es por eso que se le da

la necesidad de protegerla juridicamente.
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3.5. Procedimientos para el registro de marcas en el marco juridic6

guatemalteco

La existencia y regulacién juridica de la marca obedece a la necesidad de proteger el
trafico comercial, tanto para el comerciante como para el consumidor de bienes y
servicios. En el caso del comerciante, éste consigue que sus bienes y servicios no sean
ofrecidos por otro comerciante y en el del consumidor o usuario, adquirir satisfactores
de marca, si esa es su pretension. La marca, al igual que otros signos distintivos,

integra lo que tradicionalmente ha sido conocido como propiedad inmaterial.

La marca es un bien mueble. Para comercializar un producto o un servicio no es
necesario utilizarla, pero si se opta por ello, la propiedad solo se obtiene registrandola, y
el derecho se prueba con la certificacion que extiende el Registro de la Propiedad
Intelectual. Ademas, para registrar una marca no es necesario que ésta se haya
utilizado con anterioridad ni que guarde relacion con el producto o servicio que vaya a
identificar. Ademas, admite copropiedad, a menos que la ley de la materia no lo permita.
En tal caso, la copropiedad o titularidad se regira por lo que hayan pactado los

conduerios y en su defecto por las disposiciones del Cédigo Civil.

Signos que pueden conformarse como marca
Palabras o conjuntos de palabras

= |etras

= Cifras

=  Monogramas
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» Figuras

= Retratos

= Etiquetas

=  Escudos

» Estampados

* Vifietas

= Orlas

= Lineasy franjas

= Combinaciones y disposiciones de colores

Toda combinacién de los signos antes identificados
Forma, presentacion o acondicionamiento de los productos o de sus envases 0

envolturas o de los medios locales de los expendios de los productos o servicios.

Indicaciones geograficas de Guatemala o de otros Estados, siempre que no confundan

al usuario o consumidor en cuanto al origen del servicio o producto designados

Otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Al respecto de las formas de
signos que enumera la Ley, debe tenerse en cuenta que, cuando un signo compuesto
‘expresa el nombre del producto o servicio que designa, el registro, solo se otorga para

tal producto o servicio.

A. Procedimiento del Regisiro de marca, nombre comercial, sefial de publicidad de

acuerdo al Registro de Propiedad Intelectual
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1. Adquirir formulario de solicitud de busqueda retrospectiva del distintivo (Q5.00),
Completarlo con la informacioén requerida, efectuar el pago respectivo en caja, segtin

solicitud (denominativa Q100.00, graficos Q200.00 y mixtos Q200.00)

4. Presentar el formulario de solicitud de bisqueda y recibo de cancelacion de la tasa

respectiva en recepcion de documentos.

5. Adquirir formulario de solicitud de registro inicial del signo distintivo segiin sea el
caso: marca, hombre comercial, emblema, sefial de publicidad, marca certificada,
marca colectiva (Q5.00 c/u) completarlo con la informacion requerida, anexando los
documentos pertinentes, adhiriéndose los ejemplares del signo solicitado en el
formulario y las copias, firma del solicitante, firma y sello del abogado auxiliante, colocar
el timbre forense de Q1.00. Dichos documentos deberan presentarse en forma

ordenada dentro de un folder con su respectivo gancho.

6. Efectuar el pago de Q.110.00 en caja por presentacion de una solicitud, adjuntar

copia del recibo correspondiente.

7. Ingresar la solicitud en recepcion, en donde efectian un examen previo de la misma
y de los documentos adjuntos, quienes al aceptarlos, sellan de recibida la solicitud y las
copias, asignandole un namero correlativo que servira para identificar el expediente. Se

traslada a computo para su ingreso y su escaneo respectivo.
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6. El expediente es trasladado de recepcion a la seccion de forma y fondo para que se
efectien los examenes respectivos, si la solicitud cumple con todos los requisitos, se
emite resolucidon declarando con lugar la solicitud y se extiende el edicto

correspondiente, el cual debe ser cancelado en caja. Q50.00.

7. El solicitante, a su costa debe efectuar las 3 publicaciones del edicto por el término
de quince dias en el Diario Oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al

Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la tltima publicacién.

8. Si no presentan oposicién a la inscripcién del signo distintivo, el solicitante requiere
se emita la orden de pago de Q90.00 para que se efectlie la anotacién que
corresponde, debiendo cancelarla en caja y presentarla al registro dentro del mes

siguiente de haber sido notificada, para que se inscriba el signo solicitado.

9. Para que el Registro le haga entrega del titulo correspondiente, el solicitante debe

cancelar en caja la suma de Q50.00.

B. Signos aceptados en el Registro de la Propiedad Intelectual

La legislacion guatemalteca establece basicamente dos grupos de causales que

impiden que un sigho sea registrado como marca: Prohibiciones Absolutas vy

Prohibiciones Relativas.
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1. Las Prohibiciones Absolutas: se refieren a la aptitud del signo en si, es decir, a
aquellos casos de falta de capacidad distintiva del signo de que se trate, sea por que
esa falta de capacidad distintiva se derive por la relacién con el producto o servicio para
el cual se solicita (los casos contemplados en los literales a), b), c), d), e) y o) del
Articulo 20 de la Ley guatemalteca), por constituir una indicacion de procedencia no
susceptible de apropiacion como marca individual (el caso contemplado en el literal k), o
bien, porque la marca es engafosa, ilicita o consiste en simbolos inapropiables (los

establecidos en los literales f), g), h), i), j), I), m), n), i) y p) del citado Articulo 20).

2. Las Prohibiciones Relativas: agrupa aquellos casos en que el registro de un signo
esta prohibido, a pesar de su posible poder distintivo, ya que carece de novedad porque
ofra persona obtuvo o solicité con anterioridad su registro (para los mismos productos o
para productos similares), o bien, por existir sobre el signo que pretende inscribirse
derechos reconocidos a terceros, consistentes en un derecho derivado de cualquier otra
categoria de propiedad intelectual que no sea marcas o en un derecho derivado de la
proteccion que en la esfera civil se otorga al nombre u otros signos identificadores de la
persona y la propia imagen. Asimismo, quedan excluidos de su registro como marca en
este grupo, aquellos signos que puedan dar lugar a un acto de competencia desleal,
entendido éste como aquel que sea contrario a los usos y practicas honestas del
comercio. A este grupo corresponden los supuestos que la Ley de Propiedad Industrial

de Guatemala recoge en su Articulo 21.
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Es precisamente en el grupo relativo a las prohibiciones relativas, que encontramos
prevista en la Legislacion guatemalteca una de las formas de proteccion de la marca

notaria, acorde a los términos del Convenio de Paris y del Acuerdo sobre los ADPIC.
C. Denegacion del registro

Tal y como lo establece el mencionado Articulo 21 en su literal c), la Ley de Propiedad
Industrial faculta expresamente al Registro de la Propiedad Intelectual a denegar las
solicitudes de registro como marca de un signo o de un elemento del mismo, que
constituya “Una reproduccion, imitacion, traduccién o trascripcion, total o parcial, de
una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el pais, cualesquiera
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 asociacién con ese tercero, o un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza

distintiva,...”.

En cuanto al momento en que la prohibicién en mencidn resulta ser aplicada, debemos
sefialar que dentro del procedimiento aplicable a las solicitudes de registro, la Ley de
Propiedad Industrial dispone que, recibida una | solicitud de registro de marca, se
procedera a examinar si cumple con lo dispuesto en los Articulos 5, 22 y 23 (examen de
forma) y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de

inadmisibilidad que se recogen en los Articulos 20 y 21 de la misma (examen de fondo).
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En el supuesto que a juicio del Registro la solicitud encuadre en cualquiera de los casos
de inadmisibilidad (prohibiciones absolutas o prohibiciones relativas), se notificara al
solicitante las objeciones que impiden acceder a la admision y se le conferira el plazo
de dos meses para que se pronuncie al respecto. Una vez transcurrido dicho plazo sin
que el solicitante se hubiere manifestado, o bien, cuando no obstante haberlo hecho, el
Registro estima que subsisten las razones que motivaron la objecién inicial, se dictara

resolucion fundamentada rechazando la solicitud.
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CAPITULO IV

4. Requerimientos en materia de proteccion de las marcas dentro del Tratado de
Libre Comercio (RD-CAFTA) y la aplicacion del derecho marcario en la

‘legislacion guatemalteca

4.1.Aspectos y requerimientos relacionados con el derecho marcari contenidos

en el Tratado de Libre Comercio

De acuerdo al capitulo XV Derechos de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre

Comercio que establece lo siguiente:

Articulo 15.1: Disposiciones Generales

1. “Cada pais que suscribié el Tratado de Libre Comercio puede, aunque no esta
obligada a ello, implementar en su legislacion nacional una proteccion y observancia de

los derechos de propiedad intelectual mas amplia”.

2. “Cada Parte ratificara o accedera a los siguientes acuerdos a la fecha de entrada de
vigor de este Tratado:
(a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y

(b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecuciobny  Fonogramas (1996)".
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2006:

(a) el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, segln su revision y enmienda
(1970); y
(b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de

Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980)".

4. “Cada Parte ratificara o accedera a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del
2008:

(a) el Convenio sobre la Distribucion de Sefiales de Satélite Portadoras de
Programas (1974); y

(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)”.

5. “Cada Pais ratificara o accedera al Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991).1 Nicaragua lo hara para el 1 de
Enero del 2010. Costa Rica lo hara para el 1 de Junio del 2007. Todas las demas

Partes lo haran para el 1 de Enero del 2008”.

Las Partes reconocen que el Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV 1991), contiene excepciones a los derechos
del obtentor, incluyendo los actos realizados en el marco privado y con fines no
comerciales, como por ejemplo actos privados y no comerciales de los agricultores.
Ademas, las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece restricciones al

ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés publico, siempre que las
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Partes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba una
remuneracion equitativa. También entienden que cada Pais puede valerse de estas
excepciones Yy restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe ninguna
contradiccion entre el Convenio UPOV 1991 y la capacidad de una Parte de proteger y

conservar sus recursos genéticos.

6. “Cada Parte hard todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los
siguientes acuerdos:

(a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);

(b) Arreglo de la Haya sobre el Depésito Internacional de Disefios Industriales
(1999); y

(c) el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas

(1989)".

7. En adicion al Articulo 1.3 (Relacién con Otros Tratados), las Partes afirman sus
derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad
intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organizacion Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.

Articulo 15. 2: Marcas

1. “Cada Parte dispondra que las marcas incluirdn las marcas colectivas, de
certificacion, y sonoras, y podran incluir indicaciones geograficas y marcas olfativas.
Una indicacion geografica puede constituir una marca en la medida que dicha indicacién

geogréfica consista en algin signo o combinacion de signos que permita identificar a un
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producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica
del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geografico. Una
Parte puede satisfacer el requerimiento de publicaciéon poniendo la medida a disposicion

del publico en Internet”.

2. En vista de las obligaciones del Articulo 20 del Acuerdo ADPIC, “cada Parte
garantizard que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes en el
lenguaje corriente como el nombre comin para una mercancia o servicio (“nombre
comtn”) incluyendo inter alia®, los requisitos relativos al tamafio, ubicacion o estilo de
uso de la marca en relacién con el nombre comiin, no menoscaben el uso o eficacia de

las marcas utilizadas en relacion con dichas mercancias”.

3. “Cada Parte establecera que el titular de una marca registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus
operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones
geograficas, para mercancias o servicios relacionados con las mercancias y servicios
protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusion. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicacion
geografica, para mercancias o servicios idénticos, se presumird la probabilidad de

confusion”.

S Htttp://www.linguee.es
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4. “Cada pais podra establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una
marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas
excepciones tomen en cuenta el interés legitimo del titular de la marca registrada y de

terceros”.

5. El Articulo 6bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial®
(1967) (Convenio de Paris) se aplicara, mutatis mutandis’, a las mercancias o servicios
que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente
conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relacién con
aquellas mercancias o servicios indique una conexion entre esas mercancias o
servicios y el titular de la marca, y a condiciéon de que sea probable que ese uso lesione

los intereses del titular de la marca.

6. “Cada Parte proporcionara un sistema para el registro de las marcas, el cual incluira:
(a) notificacion por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios electrénicos,

indicando las razones para denegar el registro de una marca;

(b) oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades
encargadas del registro de marcas, para refutar una denegacion inicial, y de impugnar

judicialmente una denegacién final de registro;

® Convenio de Paris Para la Proteccion de la Propiedad Industrial
" Http://es.wikipedia.org./wiki
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(c) oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de
marca o solicitar la anulacién de una marca después de que la misma haya sido

registrada; y

(d) requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposicién o anulacion

sean razonadas y por escrito”.

7. “Cada Parte proporcionara, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrénico
para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas, y trabajara para
establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrénica disponible
al publico - incluyendo una base de datos en linea — de las solicitudes y registros de

marcas”.

8. Al determinar si una marca registrada es notoriamente conocida, no se requerira que
la reputacion de la marca deba extenderse mas alla del sector del publico que

normalmente trata con las mercancias o servicios relevantes.

(a) “Cada Parte establecera que cada registro o publicaciéon concerniente a la solicitud o
registro de una marca que indique mercancias o servicios, indicara las mercancias y
servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la
clasificacién establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificaciéon Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), seglin sus revisiones y

adiciones (Clasificacién de Niza)”.
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(b) “Cada Parte establecera que las mercancias o servicios no podran ser considerados
como similares entre si Onicamente por el hecho de que, en algin registro o
publicacion, aparezcan en la misma clase de la Clasificacion de Niza. De la misma
manera, cada Parte establecerda que las mercancias y servicios no podran ser
considerados diferentes entre si Unicamente por el hecho de que, en algin registro o

publicacion, aparezcan en clases diferentes de la Clasificacion de Niza”.

(c) “Cada Parte garantizara que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro

de una marca sera por un plazo no menor de diez afios.

(d) “Ninguna Parte podra exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la
validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros

propositos”.

4.2.Principales fortalezas del derecho marcario guatemalteco respecto los
requerimientos en materia de proteccion de marcas contenidas en el Tratado

de Libre Comercio (RD-CAFTA)

Con la reciente Modificacion del decreto 57-2000 del Congreso de la Republica Ley de
Propiedad Industrial por medio de la reforma 11-2006 Ley de Propiedad industrial, en
Guatemala se ha instaurado un conjunto de disposiciones que tienen por objeto, segln
reza en su primer articulo, la proteccion, estimulo y fomento a la creatividad intelectual

que tiene aplicaciéon en el campo de la industria y el comercio.
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En materia de Propiedad Intelectual tomando como base el Capitulo XV relacionado
con marcas, viene a fortalecer el derecho de registro de una marca, tanto a nivel

nacional como internacional o region donde se comercialice.

En la reforma de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 11-2006 del Congreso de la
Republica, encontramos reunido el régimen juridico de proteccion aplicable a los
llamados signos distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.), patentes de invenciéon
y de modelos de utilidad y disefios industriales, asi como también ciertas disposicionés
relacionadas con la represion de la competencia desleal y la proteccién de los llamados

secretos empresariales.

Tradicionalmente, la legislacion guatemalteca ha mantenido una clara tendencia al
sistema atributivo, que no reconoce derechos exclusivos sobre los signos distintivos no

registrados, salvo que se trate de marcas notorias.

Esta tendencia se encuentra regulada en los Articulos de la Ley de Propiedad Industrial

(Decreto 57-2000), especialmente en los Articulos 16, 17 y 35, conforme los cuales:

= No sera necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca

(Articulo 16 cuarto parrafo);

» La propiedad sobre las marcas se adquiere por su registro de conformidad con la Ley
de Propiedad Industrial y se prueba con el certificado extendido por el Registro de la

Propiedad Intelectual (Articulo 17 primer parrafo); y
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» El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma

(Articulo 35 primer parrafo).

A. La marca notoria en la legislacion guatemalteca

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en su articulo 16 primer parrafo reconoce
como signos que pueden constituir marcas las “palabras o conjuntos de palabras, letras,
cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, orlas,
lineas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier
combinacion de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentaciéon o
acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o
locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio

del Registro tengan aptitud distintiva”.

B. Otras disposiciones sobre la proteccién de las marcas notorias

Durante una sesion conjunta de la Asamblea de la Union de Paris (paises contratantes
del Convenio de Paris) y la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), en ocasion de la trigésima cuarta serie de reuniones de
fas Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, que tuvo lugar en Ginebra del 20
al 29 de septiembre de 1999, se aprobé la llamada “Recomendacioén Conjunta relativa a

las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas”.
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Tal documento constituye el resultado de la labor desarrollada, primero, por el Comité
de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente Conocidas (1995, 1996 y 1997), y
luego por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y

Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (1998 y 1999).

Esta recomendacion se caracteriza por ser la primera vez que la OMPI aplica una
propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ambito de la propiedad industrial,
considerando nuevas opciones para acelerar la elaboracion de principios
internacionales comunes y armonizados. Este enfoque esta destinado a complementar
el enfoque tradicional y mas tardado, basado en tratados, para el establecimiento de
normas internacionales. Si bien no resulta juridicamente obligatoria, la resolucién una
vez que haya sido adoptada por la Unidén de Paris y por la Asamblea General de la
OMPI, tendra una autoridad persuasiva soélida. La adopcion de la resolucién no impide

que en una etapa posterior se incorporen disposiciones en el Tratado.

La recomendacion esta dirigida unicamente a aquellos Estados miembros de fa Union
de Paris o de la OMPI que ya estan obligados internacionalmente a proteger las marcas
notoriamente conocidas, por ejemplo, por el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial o por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio.

La recomendacion establece los factores que deben considerarse para determinar si
una marca es notoriamente conocida o0 no en un Estado miembro. Estipula que se

considerara que una marca es notoriamente conocida si es reconocida por lo menos en
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un sector pertinente del piblico, mas que serlo por el pulblico en general. Igualmente, la
resolucion propuesta establece condiciones similares para la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas respecto a los identificadores comerciales y nombres de
dominio y destaca medidas para resolver conflictos entre las marcas notoriamente
conocidas y otras marcas, identificadores comerciales o nombres de dominio. En esta
recomendacion se prevé que una marca notoriamente conocida esté protegida en un
Estado miembro sobre la base de ser notoriamente conocida, incluso si la marca no

esta registrada o no se utiliza en dicho pais.

Como se ha dicho, si bien las disposiciones contenidas en esta recomendacién no
tienen caracter obligatorio, resulta conveniente considerar su inclusion en el
ordenamiento juridico guatemalteco, ya sea mediante una reforma a la Ley de
Propiedad Industrial, o bien, mediante su incorporacién en el Reglamento a la misma
que aun se encuentra pendiente de aprobacién, claro estd siempre y cuando se

establezca que las mismas no entran en contradiccion con las normas de la Ley.

4.3. Principales debilidades del derecho marcario guatemalteco respecto a los
requerimientos en materia de proteccion de marcas contenidas en el

Tratado de Libre Comercio

La consolidacion del Tratado de Libre Comercio en Guatemala, ha sido una serie de
etapas las cuales han ido reflejando y sacando a luz muchos factores, los cuales vienen
a poner que una situacion de desigualdad a la legislacion guatemalteca, en cuanto a

que debilidades presenta la normativa guatemalteca frente al TLC, muchos llaman el
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portal para la industrializacion de la nacién a dicho tratado, otros lo consideran una
desventaja para los pequefios productores. De todo esto se desprende el siguiente

analisis:

Algunos tratados previos por los que Guatemala ha tenido que optar o esta en proceso
de serlo para poder optar al TLC, requisitos de parte de los EEUU se encuentra el
convenio sobre la Distribucion de Sefiales de Satélite portadoras de programas,
conocido también ¢omo el convenio de Bruselas, obliga a los Estados parte a la puesta
en vigor de medidas dirigidas a impedir que, en su territorio o desde él, se distribuya sin
autorizacion cualquier sefial portadora de programas transmitida por satélite, en esta

area entran las radiodifusoras.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994) también denominado simplemente TLT
adoptado en 1994 tiene como objetivo la simplificacion de la armonizacion de los
procedimientos de registro de marcas y con ello poner con claridad “que es lo que una
oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el ftitular”. Es decir
que consiste en facilitar ain mas la utilizacion de los sistemas nacionales e
internacionales de registro de marcas. Ello se logra mediante la simplificacién y la
armonizacion de los procedimientos y la eliminacién de los obstaculos, de forma que el

procedimiento resulte seguro para los titulares de marcas y sus representantes.

El TLT introducird en la legislacion Guatemalteca vigente cambios en cuanto a
“requisitos” formales en el registro de marcas, pero también, introducirda cambios

respecto a modalidades de registro, como es la figura de solicitud multiclase. Otro
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ejemplo es el Articulo 15.15 del TLC y establece que cada parte ratificara 0 accedera al
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (1991) en
vigencia a partir de enero 2006. En este caso Guatemala tiene ya una ley de Propiedad
Industrial donde se especifica la proteccion mediante patentes para las variedades
vegetales. Sin embargo, tal legislacion no es técnicamente la mejor opcion para proveer
esa tutela y su aplicacién practica tiene limitaciones y por tal razén Guatemala no
deberia de adherirse al mencionado convenio UPOV, sin embargo las disposiciones
vigentes han sido catalogadas por los EEUU como no efectivos para garantizar la

proteccién deseada.

El Articulo 15.1.6 del TLC para el caso de Guatemala refiere que nuestro pais hara

todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:

A. Tratado sobre el derecho de patentes (2000) (PLT por sus siglas en Inglés)
B. Arreglo de la Haya sobre el depésito internacional de disefios industriales (1999)

C. Protocolo al arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas (1989)

Vale hacer la aclaracion que Guatemala no es parte de ninguno de los instrumentos
citados. Es necesario hacer notar que el mas importante de los tres es sobre el
Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Este ha sido
objeto de especial oposicion en la América Latina en General alegando que este en
especial no representa ventajas para los paises de América Latina. Y es que ese
instrumento se perfila como de grandes beneficios para los grandes usuarios de los

sistemas marcarios en el ambito global del cual América aporta muy poco.
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De acuerdo con la legislacion guatemalteca el derecho al uso exclusivo de un signo se
adquiere por su registro. No hay obligacién legal de registrar una marca para poder
usarla, sin embargo solo el registro genera un derecho de exclusiva puntual. El uso sin
registro, ciertamente genera derechos, pero el hacerlos efectivos requiere de mayores
exigencias y evidencias que los que derivan del registro. Y el responsable directo de
examinar y conocer las solicitudes sera el Registro de la Propiedad Intelectual Decreto
57-2000 del Congreso de la Republica y sus reformas y reglamentos, entidad que forma
parte del Ministerio de Economia. De ahi su importancia debido al creciente intercambio
comercial de productos y servicios en el ambito internacional y considerando el cada
vez mayor fenémeno de la falsificacién de marcas, los aspectos relativos a la proteccion
Juridica marcaria han alcanzado un lugar preponderante en los instrumentos
internacionales y en especial en aquellos que como el TLC tienen por fin asegurar e
incrementar el comercio entre los paises parte, en un entorno de reglas claras,

transparentes y que favorezcan la libre y sana competencia.

En esa linea se analiza el Articulo 15.2 del DR-CAFTA (TLC) que desarrolla los
aspectos sustantivos referentes a la proteccion de las marcas, referido al

reconocimiento de las marcas:
Marcas Colectivas

Marcas de Certificacion

Marcas Sonoras
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a

Y la posibilidad de incluir en esta categoria de protecciébn de las marcas, a las

siguientes:

Marcas de indicaciones geograficas

Marcas olfativas y extension de los derechos exclusivos

Con el fin de impedir el uso no autorizado de signos idénticos o similares a la marca
protegida para productos relacionados, é un mayor alcance en la proteccion de las

marcas notoriamente conocidas.

El Articulo 15.2.1 del DR-CAFTA (TLC) sefala “cada parte dispondra que las marcas
incluya las marcas colectivas, de certificacion y sonoras y podran incluir indicaciones
geograficas y marcas olfativas. Una indicacién geografica puede constituir una marca
en la medida que dicha indicaciéon geografica consista en algin signo o combinacion de
signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de
una parte o de una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacion u otra caracteristica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente

a su origen geografico”.

Como se advierte, la parte medular de la norma obliga a incluir la proteccién legal a las
marcas colectivas, las marcas de certificacion y a las sonoras. Las primeras dos
categorias se encuentran ya previstas en la legislacién vigente en Guatemala. La norma
se refiere también, aunque no con caracter vinculante, sino facultativo, a la inclusion de
las indicaciones geograficas y a las marcas olfativas. Destacan las marcas sonoras y

las olfativas, por cuanto su proteccion conlleva no solo el reconocimiento de este tipo de
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signos usados cada vez mas frecuentemente en el comercio sino pbrque su proteccion
implica la necesidad de modificar la legislacion vigente para admitirlas (Articulos 4
Definicion de “marca” y 16 primer parrafo de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)) y en
particular establecer un adecuado sistema de administracién en el Registro de la
Propiedad Intelectual de las solicitudes, de su gestion y de los registros que se
concedan. Estos aspectos seran el reto por cuanto desde sus origenes el sistema

nacional de registro se ha basado absolutamente en signos perceptibles visuaimente.

Es importante reiterar que la ob!igaci()h que impone el Tratado de Libre Comercio, para
el caso de Guatemala es incorporar el reconocimiento y tutela a las marcas sonoras; no
hay obligacion con respecto de las olfativas, respecto de las olfativas el pais puede
decidir si las incorpora o no. Sin embargo, en la negociacion referente a la revision
legislativa EEUU insiste en que Guatemala incorpore de inmediato la tutela a las
marcas olfativas. Segin los expertos en Derecho comparado el pais no esta listo para
promover su tutela efectiva y ello podria traducirse en la generacion de privilegios no
justificados o en obstaculos que de las normas puedan darse en la practica por las

caracteristicas de la marca olfativa y los requisitos y complejidades para determinaria.

Por lo que debe anotarse que la inclusion de la protecciéon de marcas sonoras y la
posibilidad de incorporar las marcas olfativas, impone eliminar de la definicion de marca
contenida en el Articulo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPl) la cual hace
referencia a los signos “perceptibles visualmente” siendo recomendable sustituirla por
signos “capaces de ser representados de forma grafica” lo que daria lugar a disminuir

las complicaciones que para el registro conllevaria modificar su sistema tradicional.
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De igual manera se puede hacer mencién de otras circunstancias por las cuales se
debe de ajustar la legislacion guatemalteca por los requerimientos del TLC, aunque
cabe recalcar que ya esta legislado en la Ley de Propiedad Intelectual. Articulo 15.2.2
del DR-CAFTA (TLC) Disposiciones que obligan al uso de designaciones comunes que
hacen referencia al nombre comtin de procedencia y aplica a marcas tanto de productos
como de servicios. Claramente la intencion de este articulo es que algunas
legislaciones que pudieran tener en vigor evitar o hacer omision de los productos por
ejemplo de los farmacéuticos que lleven los nombres genéricos de los medicamentos es
hacer de notar lo que dice el Articulo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual LPl “todos
los productos que se comercialicen en el pais deben de indicar claramente y en idioma
espafiol el lugar de produccion o de fabricacion del producto, el nombre del productor o
fabricante y el vincula o relacién entre dicho productor o fabricante y el titular de la
marca que se use cuando fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado e informacion al consumidor que fueren aplicables. Esto no contravendria el

Articulo 15.2.2 en tanto no afecte injustificadamente el uso de la marca.

El Articulo 15.2.3 se refiere a los derechos que derivan de la titularidad de una marca en
el Articulo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual que trata los derechos que
corresponden al titular de una marca registrada, con independencia de si el signo es o
no una indicacion geografica, entre los cuales se reconoce el literal b) la facultad del
titular de la marca de impedir a terceros mediante orden judicial el uso aplicacion o
colocacién de la marca protegida o de un signo idéntico o semejante para identificar
“productos que se relacionan con los servicios(...) cuando esto pudiere provocar

confusion o riesgo de asociacion de la marca con ese tercero o aplicarse un
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aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva.

Entonces el Articulo 15.2.3 restringe a productos relacionados con servicios.

Otro factor importante que hay que resaltar es la exigencia que el DR-CAFTA (TLC)
hace sobre la implementacion que debe de hacerse en el sentido de equipar con
aparatos y equipo moderno y electronico para facilitar y llevar de una manera mas
eficiente todos los registros que se hagan en ese sentido sobre las marcas, teniendo el
publico no solo la consulta en la direcciones propias sino también implementar una
consulta en linea. Esto cabe decir ya esta legislado en La Ley de Propiedad Intelectual
en el Articulo No. 219, 97 y 98 donde se habla de la tecnificacion y consulta de los

registros.

El Articulo 15.2.8 del DR-CAFTA (TLC) que trata sobre la clasificaciéon de las marcas en
atencion a los productos o servicios que se amparen en este articulo, hay similitud en lo
establecido en la legislacion guatemalteca en los Articulo 164 que da los fines de
clasificar los productos y 167 que recoge el mandato de aplicar las clasificaciones en su

version mas moderna y actualizada.

El Articulo 15.2.10 en lo que concierne a licencia de uso de marcas, destaca el tratado
que no podra exigirse el registro de éstas para validarlas o para afirmar un derecho u
otros propositos. En los Articulos 45 y 46 de la Ley de Propiedad Intelectual se
reconoce expresamente la facultad del titular de una marca registrada de conceder
licencias de uso a favor de terceros, condicionando a que el contrato respectivo conste

por escrito pero disponiendo entre otros aspectos que la licencia surtira efectos frente a
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terceros, “solo si estuviere inscrita en el registro”. Como se nota si bien la Ley de
Propiedad Industrial no condiciona la validez del contrato de licencia a su registro, si
limita el ejercicio de ciertas facultades o derechos derivados del registro de la marca,
por lo que es necesaria la reforma de las indicadas normas a efecto de adecuarlas a lo

establecido en el DR-CAFTA (TLC).

Es importante que el Ejecutivo elabore un inventario de temas a abordar con la
implementacién del Capitulo 15 y que a partir, de esto determine las necesidades de
apoyo técnico que deberan discutirse y generarse al amparo de la cooperacion técnica
prevista en el TLC entre las partes para que Guatemala tenga oportunidad en este reto

Comercial como loes el TLC.

4.4. Tendencias y requerimientos que en materia de proteccion a las marcas se
deben incorporar dentro de la legislacion guatemalteca, derivados de la

firma del Tratado de Libre de Comercio. (RD-CAFTA)

En este capitulo se estudian en primer término los aspectos generales aplicables a
todas las instituciones juridicas de la propiedad industrial, posteriormente se veran las
disposiciones especificas correspondientes a las marcas y finalmente se analizara la
aplicacion coercitiva de los derechos de la propiedad industrial comunes a todas las

figuras de esta misma disciplina, pero seleccionando lo relativo a la marca.

Cada una de las partes integradas se debe comprometer a otorgar en su territorio, a los

nacionales de las ofras partes, proteccion y defensa adecuada y eficaz respecto a los
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derechos de la propiedad industrial y asegurar que las medidas a defender esos
derechos no se conviertan a su vez en obstaculo al comercio legitimo. Iguaimente con
el objeto de otorgar la proteccion y defensa, cada una de las partes aplicara las
disposiciones sustantivas de los diversos convenios internacionales en materia de
propiedad industrial que se mencionan en el texto correspondiente a dichos convenios

con los paises, a la fecha de entrada en vigor del TLC.

A. Proteccion ampliada

Cada uno de los paises signatarios podra otorgar en su misma legislacion interna
proteccion mas amplia a los derechos de propiedad industrial que la requerida por el

propio tratado.

B. Control de practicas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia

Este se refiere a la adopcion de medidas para impedir la concesion de licencias que
impliquen abusos de los derechos de propiedad industrial con efecto negativo para la

competencia en el mercado correspondiente

4.5. Marca en la legislacion guatemalteca

Son los signos que pueden constituir una marca y termina facultando a las partes a
establecer la visibilidad de los signos como condicién para su registro. La doctrina

considera que el uso no es indispensable para el nacimiento de la marca. El uso

135



solamente es necesario para la conservacion de la marca y mantenimiento del derecho

de forma indefinida y en ultima instancia evitar la caducidad de la misma.

A. Procedimiento para su registro

Cada una de las partes se obliga a establecer un sistema para el registro de las marcas,
tratando de simplificar las formalidades a cumplir para adquirir y mantener el derecho
sobre la marca. Esta simplificacion se traduce en sujetar el registro de marcas a
determinados requisitos uniformes, en los paises fimantes del tratado. El tratado
establece condiciones basicas para normar el procedimiento de registro de marcas y

son condiciones muy generales que conceden derechos minimos al solicitante.

Las disposiciones relativas al establecimiento del sistema para el registro de marcas, se

enuncian de la siguiente manera:

a) Elexamen de las solicitudes

b) La notificacion que debe hacerse al solicitante acerca de las razones que
fundamentan la negativa de registro de una marca

¢) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder la notificaciéon

d) La publicacién de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido
registrada

e) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la

cancelacion del registro de una marca
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Como se puede observar, son minimos los requisitos que cada pais debe desarrollar de

una manera mas amplia en su legislacion marcaria interna.

El TLC regulara de manera muy escueta la cesion y la licencia. Las cesiones y licencias
deben inscribirse ante la autoridad correspondiente de cada parte para que pueda
producir efectos en perjuicios de terceros. Y sobre este punto conviene mencionar el
valor de la recomendacién conjunta relativa a las licencias de marcas adoptadas por la
asamblea de la union de Paris para la proteccion de la propiedad industrial y la
asamblea general de la OMPI en la trigésima quinta serie de reuniones de la asamblea

de los estados miembros de la OMPI celebrada el 25 de septiembre del afio 2000.

El propésito de esta recomendacion es armonizar y simplificar los requisitos de forma
para la inscripcion de licencias de marcas y no es una normativa sino, una orientacion a

los paises o bloques regionales para adecuar su propia legislacion para la materia

B. Aplicacién coercitiva de los derechos de propiedad industrial

Uno de los principales elementos del capitulo de propiedad industrial del TLC, se refiere
al las disposiciones sobre procedimientos y recursos internos encaminados a la

observancia de los derechos de la propiedad industrial.

Los gobiernos de los paises signatarios han de asegurarse que los derechos de la
propiedad industrial pueden hacerse valer en el marco de su legislacion y que los

castigos por infraccion son bastante severos para disuadir a los infractores de nuevas
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violaciones. Esta parte del capitulo de propiedad industrial es la de mayor importancia y
trascendencia ya que los significativos acuerdos alcanzados respecto a la propiedad
industrial seria inoperantes sin un adecuado marco juridico para hacer efectivo esos

derechos en caso de infraccién por terceros.

C. Procedimientos y sanciones penales

Se establece que cada una de las partes dispondra de procedimientos y sanciones
penales para su aplicacion cuando menos en los casos de falsificacion dolosa o
pirateria; aplicacion de pena de prisién o multas y ordenar el secuestro, el decomiso y la
destruccion de mercancia infractora y del material y equipo utilizado para la comision

del ilicito.

D. Defensa de los derechos de propiedad industrial en la frontera

Se contemplan disposiciones relativas a: la obligacion de proporcionar a los titulares de

derechos asistencia de las autoridades aduaneras; la autoridad competente, las

medidas de salvaguardia contra el abuso, el derecho de inspeccién e informacion, la

destruccion y eliminacién de mercancias infractoras y los recursos.
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4.6. Aplicacion de la regulacion de marcas del Tratado de Libre Comercio al

sistema juridico guatemalteco

La Constitucién Politica de la Republica de Guatemala reconoce y protege el derecho
de libertad de industria y comercio asi como el derecho de los inventores, como los
derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la
propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la Ley y los Tratados
Internacionales de los cuales la repliblica de Guatemala es parte. También es el marco
regulador del sistema juridico nacional, por lo que corresponde examinar los preceptos
constitucionales Ley del Tratado de Libre Comercio, Decreto 57-2000 Ley de Propiedad
Industrial y su reglamento, Acuerdo Gubernativo nimero 89-2002 y Decreto nimero 11-
2006 Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, que intervienen de entrada en este
apartado, es decir al cuanto armonizacion de la legislacion guatemalteca de propiedad

industrial con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio.

Una de las leyes que sufri6 modificaciones para adecuarse al nuevo contexto
internacional fue el ordenamiento en materia de propiedad industrial, fue el Decreto
Namero 57-2000 Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y Decreto 11-2006

Reformas a la Propiedad Industrial.
Ademas se previé el establecimiento de una institucion administrativa especializada en

el sistema de propiedad industrial como lo es el Ministerio de Economia que tiene como

objeto, como autoridad administrativa, la aplicacion de toda legislacion relativa a la

139



propiedad industrial. Guatemala ha suscrito los siguientes tratados internacionales en

materia de derecho marcario.

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, texto adoptado en
Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y su enmienda el 28 de Septiembre de 1979, debe
promover por medio de su legislacion interna los mecanismos necesarios para tutelar
adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y
disefios industriales y de los titulares de marcas de fabricas 0 de comercio y nombres
comerciales. Asimismo, que como parte de esa proteccion es necesario emitir
disposiciones sobre la utilizacion de las indicaciones geograficas y denominaciones de

origen y los mecanismos de represion a los actos de competencia desleal.

Que la Republica de Guatemala, como Miembro de la Organizacion Mundial de
Comercio (OMC) esta obligada a velar porque su legislacion nacional en materia de
propiedad industrial cumpla con los estandares de proteccion que contempla el Acuerdo
Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el

comercio.

Diversas razones justificaron las mencionadas reformas y sobresaliendo el Decreto
nimero 11-2006 Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, adaptandola a los
conveniqs del Tratado de Libre Comercio. La exigencia creciente de eficiencia y agilidad
que demanda el empresariado moderno y tratando de adaptarse a estas nuevas

circunstancias ha obligado a que la Ley de Propiedad Industrial experimente
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adecuaciones actualizandose en el afio 2006 y conservando o incrementando en su

caso, los niveles de seguridad juridica requeridos
4.7. Objeto de la normativa

El Tratado de Libre Comercio sefiala como uno de sus objetivos proteger y hacer valer
de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad industrial en el territorio de

cada uno de los paises firmantes del TLC.

Aspectos contenidos en la legislacion marcaria guatemalteca relacionados con la

proteccién de marcas:

Articulo 16. Signos que pueden constituir marcas: Las marcas podran consistir en
palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas,
escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas, franjas, combinaciones y disposiciones de

colores asi como cualquier combinacién de estos signos.
Articulo 17. Adquisicién de derecho: Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la

propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta Ley y se

prueba con el certificado extendido por el registro.
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4.8. Organo administrativo y medio de publicacién

El Tratado de Libre Comercio obliga a las partes a otorgar en su territorio, a los
nacionales de las otras partes, proteccion y defensa adecuada y eficaz respeto a los

derechos de la propiedad industrial.

La legislacién guatemalteca establece que la solicitud, la concesion y de los demas
actos y negocios juridicos que afecten a los derechos de la propiedad industrial sobre
marcas y nombres comerciales, se inscribiran en el registro de marcas, siendo uno de

los requisitos para hacer la inscripcién de la marca, la publicacion de dicha inscripcion.

4.9. Modificaciones necesarias sugeridas en la legislacion guatemalteca
determinadas por el anélisis comparativo a las legislaciones de los paises

que integran el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)

Los derechos de propiedad intelectual ampliamente negociados en el contexto del
CAFTA-DR y expresados en el capitulo XV, contiene requerimientos o disposiciones
novedosos en aras de fomentar la innovacién y la creaciéon en la region
centroamericana, mediante el cumplimiento de disposiciones juridicas internacionales,
de los cuales, en algunos casos Guatemala es Parte. El capitulo quince (XV) de
propiedad intelectual, recoge los avances mas modernos en esta materia, compatibles
con los compromisos adquiridos por Guatemala en el contexto de la Organizacion

Mundial del Comercio (OMC), derivados del Acuerdo sobre los Aspectos de los

142



Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La

propiedad intelectual, en vigor desde 1999.

El compromiso de Guatemala es fortalecer los procedimientos administrativos y
judiciales, que permitan brindar un clima de seguridad juridica a los titulares de derecho

y una sana competencia entre las diferentes mercancias, bienes y servicios.

El citado capitulo se compone de:

Marcas registradas

= Indicaciones Geograficas

= Dominios de Internet

= Derechos de autor y derechos conexos

= Proveedores de Internet

= Sefiales de satélite codificadas portadoras de programas

= Patentes incluyendo productos quimicos, farmacéuticos y agricolas y

= Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; entre otros

La Propiedad Intelectual como instrumento de desarrollo y transferencia de tecnologia:
ofrece la posibilidad de impulsar proyectos de educacion y divulgacion acerca del uso
de la propiedad intelectual como instrumento de investigacion, innovacién, creacién y

desarrollo en beneficio del campo educativo y empresarial del pais.

El Tratado de Libre Comercio del cual Guatemala forma parte en su capitulo XV,

Articulo 15.2: Marcas, establece las bases legales en la cual los paises que forman
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parte de este acuerdo deben de implementar a sus legislaciones en materia de Marcas

todas las modificaciones que se originen para el cumplimiento de TLC.

Tal Implementacion en la legislacién guatemalteca viene a agregarse a la ya existente,
Decreto 57-2000, modificado por el decreto 11-2006 Ley de Propiedad Industrial. De tal

implementacién hacemos el siguiente analisis;

En la legislacion Guatemalteca el derecho de adquirir un registro de una marca se rige
por la fecha y hora de presentacion y solicitud de inscripcion en el Registro de la

Propiedad Intelectual. Articulo 17 Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial.

4.10. Analisis de las reformas establecidas en cumplimiento del Tratado de Libre

Comercio

El capitulo XV del Tratado de Libre Comercip Articulo 15.2 marcas, expresa que los
paises que forman parte de dicho tratado en materia de marcas deben de normar una
indicacion geogréfica. La legislacion guatemalteca en el Articulo 4 del Decreto 57-2000
del congreso de la Republica, Ley de propiedad Industrial regulaba que todo nombre
geografico, expresion, imagen o signo que se designa o evoca un pais o grupo de
paises, una region una localidad o un lugar determinado. Este articulo fue modificado
parcialmente por el Articulo 34 del Decreto 11-2006 del Congreso de la Repliblica,
dando mas realce a todo producto que provenga de determinada regién o una localidad
de un pais. También se legislé una indicacion geografica cuando el producto tiene

ciertas caracteristicas por la region de donde procede.
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Al hablar de marcas el Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica en su Articulo 4
en el titulo de Marca regula todo signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto
qué sea para distinguir los productos o servicios de una persona individual o juridica,
esto fue derogado por el Articulo 34 de la reforma Decreto nimero 11-2006, Incluyendo
en esta reforma todo signo olfativo y sonoro, aduciendo a que pueda ser objeto de una

representacion grafica.

En los derechos que se adquieren con el registro de la titularidad de una marca el
Tratado de Libre Comercio en el capitulo XV Articulo 15.4 regula que cada parte podra
establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como
el uso leal de términos descriptivos siempre y cuando dichas excepciones tomen en
cuenta el interese legitimo del titular de la marca registrada y sus teréeros, esto seria a
través de una licencia de uso de marca, nuestra legislaciéon establecia en el articulo 45
del Decreto 57-2006 del Congreso de la Republica, la Licencia de uso de marca, en el
inciso ¢) regula que si esta inscrita la licencia podra ejercer en nombre propio las
acciones legales de proteccién de la marca, como si fuera el titular de la misma, segan
la reforma a al Ley de Propiedad Industrial Decreto niimero 11-2006 del Congreso de la
Repablica, Articulo 44, no es necesario que esté inscrita la licencia de uso de marca
para que el titular ejerza en nombre propio las acciones legales de proteccion de la

marca.

Siempre en relacion al la Licencia de uso de marca, el Articulo 45 de la Reforma 11-
2006 no exige la inscripcion de licencias de uso de marca para afirmar los derechos de

marca o para otros efectos.
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Lo anterior expuesto es producto de lo que regula el Capitulo XV Articulo 15.2:10.
Ninguna parte podra exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la
validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros

propositos.

En materia de registro y renovaciones sucesivas de una marca se establece en el
Tratado de Libre Comercio que no puede excederse de un plazo mayor de 10 afios,
esto antes de suscribir el Tratado de Libre Comercio lo tenia regulado Guatemala en el
Decreto 57-2000 del congreso de la Republica en su Articulo 31 donde regula que no
puede exceder del plazo de 10 afios en vigencia del registro o renovacién de una
marca. Este es uno de los puntos donde Guatemala concuerda con el TLC, sin embargo
en varios aspectos que debieron de implementar reformas, no se efectuaron, esto

sucedio a todos los paises miembros de dicho Tratado.

Comparando con la legislacion Hondurefia que tiene regulado el pago de una tasa
anual de mantenimiento de vigencia de marca, en Guatemala y Costa Rica esta
regulada la cancelacion por falta de uso. Estos paises mencionados deben de

implementar en su normativa lo establecido en el TLC relacionado a Marcas.®

8 «La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”.
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CONCLUSIONES

Los constantes cambios econémicos surgidos en el mundo han provocado que la
regularizacion del derecho marcario tenga trascendencia e implicaciones para el
comercio de bienes y servicios, para lo cual se hace necesario la unificacion de la
normativa particular de capa pais, respecto a los convenios, tratados y acuerdos

que en dicha materia se promulguen internacionalmente.

Los convenios y tratados internacionales en materia de derecho marcario, sirven
de base a la Legislacion Marcaria Guatemalteca y fuerzan a que ésta realice
reformas en la normativa nacional referente al derecho de marcas, las que
aseguren el buen uso de una marca en el territorio guatemalteco, otorgandole al
titular de una marca certeza juridica en la comercializacion de su producto o

servicio.

El desarrollo del comercio en el mundo ha provocado que los paises tanto
desarrollados como los no desarrollados reformen y mejoren su derecho marcario,
para poder ser competitivos en un mundo globalizado, siendo asi que América
Latina ingresé a este sistema econdémico competitivo paulatinamente, haciendo
que se respete la propiedad industrial a través de una base juridica que le brinde

seguridad al titular de una marca que invierta en el mercado de un pais.
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El derecho marcario contenido en la legislacion guatemalteca vigente se encuentra
en condiciones similares respecto al derecho marcario de los otros paises de
Centro América, debido a las condiciones juridicas y comerciales imperantes en la
region, las que se ven influenciadas por las tendencias internacionales en materia
de derecho marcario, lo que obliga a que Guatemala prevea dentro de su
legislacion los cambios necesarios que garanticen de una mejor manera el

derecho inherente a una marca
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1.

RECOMENDACIONES

Con el propésito de dar certeza juridica que permita que los inversionistas
interesados en desarrollar proyectos en Guatemala, puedan tener la confianza
necesaria, el Estado de Guatemala, procure la suscripcion de los Convenios y
Tratados Internacionales, relacionados al Derecho Marcario, a través de las
propuestas de iniciativas de Ley en este séntido, que le permitan contar con las

mejores practicas en dicha materia.

Que las leyes que emite el Congreso de la Republica de Guatemala en materia de
proteccion de marcas se adapten y relacionen con lo que establecen los convenios,
tratados y pactos internacionales que en materia de proteccion de marcas haya
firmado Guatemala, con el propésito de contar con una normativa que se adapte a

los cambios que se dan en este tema internacionalmente.

Es importante para la aplicacién de la normativa vigente relacionada con la
proteccién de marcas, que las instituciones encargadas de hacer cumplir dichos
preceptos, tales como el Organismo Judicial, cuenten con infraestructura legal y
técnica que permita desarrollar adecuadamente su papel y cumplir con lo
establecen las leyes de la materia y que las mismas puedan tener una aplicacion

practica en el desarrollo econdémico del pais.
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4. Es indispensable el fortalecimiento del derecho marcario a través de estudios
responsables los cuales sean realizados por entidades como Asociacion de
Investigacion y Estudios Sociales (ASIES), que permitan la seguridad en materia de
marcas para que el titular de una marca cuente con la confianza necesaria para
invertir en el Pais, generando asi fuentes de trabajo y como consecuencia la mejora

de la economia de este Pais.
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