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¡NTRODUCCION

El poder inventivo y creat¡vo del hombre a lo largo de la historia no ha encontrado

límites, cautivando la evoluc¡ón de las ¡deas desde eltiempo prim¡tivo en el que echó a

andar la rueda hasta nuestros días, en los que navega por el espacio.

Es esa fuerza imag¡nat¡va la que ha logrado el desarrollo de la humanidad, ¡a que ha

satisfecho las neces¡dades y la que mantiene la expectat¡va de lo que vendrá. Tal

¡mportancia ha cobrado en el comercio la ¡nvent¡va y la orig¡nal¡dad de ideas, que der¡va

en la necesidad de protegerlas juríd¡camente, así pues, se defne a esa protección

como e! derecho de prop¡edad ¡ntelectual, que se refiere a la protecc¡ón de los

intereses de los creadores al ofrecerles prerrogat¡vas en relación con sus creac¡ones.

Es así que cada país ha desarrollado el sistema que le perm¡ta otorgar d¡cha protecc¡ón,

pero, ¿qué sucede cuando el mismo sistema trunca la posib¡l¡dad de obtener la

tutelaridad de un derecho? No todos los sistemas y métodos resultan eficaces al

momento de ponerlos en marcha, por diversas razones, una de ellas la falta de estudio

de la metodología adecuada y recursos para lograr los resultados esperados.

EI objetivo de real¡zar un trabajo de ¡nvest¡gac¡ón al respecto, deriva de la ¡mportancia

económ¡ca que la prop¡edad intelectual ha alcanzado a n¡vel mundial, y que no se ha

explotado de la forma correcta en todos los países, dentro de los cuales se encuentra

Guatemala.

Pues bien, hay que estar conscientes que las rea¡idades que insp¡raron muchas de las

leg¡slac¡ones vigentes, no son las mismas que atañen a la soc¡edad de hoy en día, y las

s¡tuac¡ones que salen de los parámetros establecidos en el supuesto juríd¡co,

comprometen el buen func¡onamiento de todo un sistema, en específico el s¡stema para

la protecc¡ón regislral dentro del Reg¡stro de la Propiedad lntelectual, entidad facultada

por el Estado de Guatemala, para salvaguardar los derechos relac¡onados a esta

materia.

(i)
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Para llevar a cabo el estud¡o de estas realidades que deben ser desafiadas en tiempo y

espacio se recurre a la epistemología, que es el anál¡s¡s lógico de Ia c¡enc¡a, y como

tal se aplica a las c¡enc¡as jurídicas y sociales para efectuar el razonam¡ento a la

problemát¡ca, que concluye en una reforma a la legislac¡ón actual.

Derivado del estud¡o realizado, se desvela la trampa epistémica real¡zada al s¡stema

reg¡stral por parte de los usuarios, y la forma en que las autoridades del Registro de la

Propiedad lntelectual, se ven privadas de recursos y de facultades para poder actuar s¡n

transgred¡r los derechos de los usuarios con reso¡uciones arbitrarias, por lo que resulta

imperativo real¡zar una reforma urgente a la leg¡slac¡ón que regula la inscripción de

s¡gnos distintivos. Específ¡camente se propone la mod¡flcac¡ón de¡ artículo 12 de la Ley

de Propiedad lndustrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la Repúbl¡ca.

En consecuencia, bajo los supuestos y objet¡vos establec¡dos con anterioridad, se

desarrolló el resultado del análisis en cuatro capítulos, a saber: El capítulo uno, se

refiere las general¡dades de los conceptos de propiedad intelectual; en el capítulo dos

se descr¡be el proced¡miento para la adqu¡s¡c¡ón del derecho sobre signos distintivos;

en el capítulo tres se aborda el tema de la trampa epistém¡ca en las notificaciones de

las solic¡tudes en el Reg¡stro de Propiedad lntelectual de Guatemala, explicando las

h¡pótes¡s y Ia problemática ex¡stente; y, por último en el capítulo cuatro se realiza la

propuesta de mod¡ficación del aftículo 12 de la Ley de Propiedad lndustrjal, Decreto 57-

2000 en cuanto a la regulac¡ón de plazo para declarar el abandono y archivo de las

sol¡citudes no gestionadas dentro de d¡cho procedim¡ento.

Tras abordar las hipótes¡s y la problemálica ex¡stente, se realiza la propuesta de

mod¡fcación de la Ley de Prop¡edad lndustrial, en cuanto a la regulación de plazo para

declarar el abandono y arch¡vo de las sol¡c¡tudes no gest¡onadas, con el objeto ajustar

la legislac¡ón a las necesidades reales y actuales del Reg¡stro, favorecjendo el

descongest¡onam¡ento adm¡nistrativo dentro de dicha institución en beneficio del

desarrollo económico del país.

(ii)
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Se utilizaron los métodos de ¡nvestigación inductivo, deduct¡vo, c¡entífico e histórico,

para así llegar a las conclus¡ones y recomendaciones formuladas.

En consecuenc¡a, se presenta el resultado de la invest¡gación real¡zada en este

trabajo, que propone una solución viable para opt¡mizar el procedimiento registral de los

signos distint¡vos dentro del Registro de la Prop¡edad lntelectual de Guatemala,

respetando todos los principios juríd¡cos aplicables, en aras de una protección registral

¡dónea, ágil y apegada a la ley.

(ii0
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1. Prop¡edad ¡ntelectual

Cotid¡anamente se maneja el térm¡no s¡n tener una ¡dea clara al respecto, por lo cual

enel presente capítulo se aborda el tema para generar claridad enel mismo.

La Organ¡zación Mund¡al de la Prop¡edad lntelectual (ON¡PI), br¡nda uno de los

conceptos más llanos y fác¡lmente digeribles de la prop¡edad intelectual, refir¡éndose a

la misma en términos generales como: "Toda creación del intelecto humano".1

Partiendo de esa ¡dea ampl¡a, se interpreta que todas las creac¡ones a que se refiere

esta defin¡c¡ón no se l¡m¡tan ún¡camente al ramo artístico, puesto que tamb¡én se

refieren a todo aquello que facilita el acceso a bienes y servic¡os que han sjdo

impulsados por el conocimiento y la tecnología, que en consecuencia, han respond¡do a

múltiples neces¡dades dentro de la sociedad y que han ¡nnovado en ut¡l¡dad y estética.

Es así que el intelecto humano ha evolucionado, derivado de la consolidación de

grandes áreas comerc¡ales como por ejemplo la globalización y el alcance de los

medios de comun¡cación; lo cual inc¡de en el crecimiento de los mercados y la

economía. Esto ha est¡mulado tamb¡én la competenc¡a desleal y la p¡ratería, lo cual

hoy en día acentúa la importanc¡a del reconocim¡ento y refozamiento de la protecc¡ón

de la prop¡edad intelectual dentro de cualquier s¡stema jurídico.

1 Organización Mundial de la Propiedad lntelectual OMPI. Princip¡os bás¡cos de la propisdad
¡ntelectual. Páq. 3
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"Xort1.1. Breve réseña h¡stórica de la propiedad intelectual y de su evoluc¡ón en

mundo del derecho

El ¡ntelecto es ¡nherente a todo ser humano y su reconocim¡ento como objeto de

derecho ha tenido que pasar por varias etapas. El Renac¡miento del norte de ltal¡a se

considera la cuna del sistema de prop¡edad intelectual, en Venec¡a una ley del año

1474 const¡tuyó el primer intento sistemático de proteger las invenciones med¡ante una

patenle, que otorgaba un derecho exclus¡vo a un ind¡viduo. Y antes de eso, en el mismo

s¡glo hacia 1440, la invenc¡ón de la imprenta mn tipos móviles, por Johannes

Gutenberg, contribuyó a la creación del pr¡mer sistema de derecho de autor del mundo.

Ya a finales del s¡glo XlX, las nuevas formas innovadoras de fabricación contribuyeron

a promover un movimiento de ¡ndustr¡al¡zac¡ón a gran escala, al que se sumaron

fenómenos como el ráp¡do crecimiento de las ciudades, la expans¡ón de redes

ferroviarias, la inversión de capital y el aumento del comerc¡o transoceán¡co. Los

nuevos ¡deales del industrialismo, el surgim¡ento de gobiemos más centralizados y un

nacional¡smo más vigoroso llevó a muchos países a establecer sus pr¡meras leyes de

propiedad ¡ntelectual.

Pese a su importancia en el comerc¡o, y a varios intentos por protegerlos, fue hasta el

año de 1873 que se reconoció a nivel internac¡onal la necesidad de hacerlo, a través de

la Exposición lntemacional de lnvenc¡ones de Viena, lo que derivó en el pr¡mer cuerpo

normativo a nivel internac¡onal denom¡nado Convenio de París para la Prolección de la

Propiedad lndustrial, el cual establece los princ¡pios y acuerdos básicos para la
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protecc¡ón de las creaciones intelectuales mediante la adm¡n¡strac¡ón de la propiedad

industrial y princ¡palmente en cuanto a marcas, ¡nvenciones (patentes), d¡bujos y

modelos ¡ndustriales. Posteriormente, en 1886 se crea el Convenio de Bema para la

Protección de las Obras L¡terar¡as y Artísticas en el que se ¡nstituyeron los princ¡p¡os y

acuerdos para proteger las obras ¡iterarias y artíst¡cas.

Ambos conven¡os han servido de pilar a poster¡ores tratados intemac¡onales que

sustentan las legislaciones internas de los países tratantes, formando pieza

fundamental para los países lat¡noamer¡canos en desanollo, para regular y actualizar la

materia de propiedad ¡ntelectual -incluyendo Guatemala-, buscando su explotac¡ón

plena en el mundo de¡ desarrollo, sin dejar de lado la tutela de los derechos que le

atañen, estimulando al comercio nac¡onal que redunda en el desarrollo ¡ntegral de los

países ¡nvolucrados.

Aún antes de que Guatemala contara con una legislac¡ón específica en la materia,

existía la protecc¡ón tutelar del Estado, inclu¡da en derecho común que continúa v¡gente,

conten¡da en el Cód¡go C¡v¡|, Decreto Ley 106, Artículo 470 que ind¡ca: "El producto o

valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento

de cualquier persona son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la

propiedad en general y por las especiales en esa materia".

Posteriormente Guatemala trabaja en conjunto con la región centroamericana para el

reforzamienlo económico, al formar parte en 1968 del Convenio Centroamericano para

la Prolección de la Prop¡edad lndustr¡a¡, que integra la primera ¡ntenc¡ón del país por



¡ncluir la protección tutelar de d¡chos derechos en la regu¡ac¡ón intema, para dar paso al

cuerpo legal que lo conforma y que, para responder adecuadamente a las neces¡dades

de las actividades de pmpiedad intelectual, los d¡vide en dos Decretos, la Ley de

Propiedad lndustrial Decreto 57-2000 y en la Ley de Derechos de Autor y Derechos

Conexos Decreto 33-98, ambos promulgados por el Congreso de la República.

La Const¡tuc¡ón Polít¡ca de la República de Guatemala, promulgada en el año de 1985

también otorga protecc¡ón a los derechos de prop¡edad intelectual, al regular en el

Artículo 42: "Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho

de inventor; los titulares de los m¡smos gozatán de la pmp¡edad exclusiva de su obra o

¡nvento, de conform¡dad con la ley y los tratados internacionales".

La reseña anter¡or, resume siglos de avance en la human¡dad, y es de hacer notar que

uno de los inventos que más ha aportado, y que a la fecha sigue d¡fund¡endo

conocim¡enlo en el mundo es la ¡mprenta, y derivado de ella, los derechos de propiedad

¡ntelectual que ¡ncluyen los derechos de autor. Como efecto negativo, las

reproducc¡ones no autorizadas vulneraron los derechos de los autores, y esto evidenció

la neces¡dad de crear una normativa que protegiera pr¡meramente a los autores de

obras literar¡as y, posleriormente a los autores de obras musicales y plásticas.

1.2. Derecho de propiedad intelectual

En el mundo del derecho, durante mucho tiempo se relac¡onó el derecho de prop¡edad

con bienes materiales, s¡n embargo, como se aprecia en el resumen anterior, cuando el



hombre comprendió que el intelecto es fuente inagotable de ¡deas, y que estas

impulsan ¡mportantes mercados, se v¡o en la necesidad de proteger sus creac¡ones,

tanto así que hoy en día a nivel mundial dentro del comerc¡o, ex¡sten empresas que

consideran los act¡vos de prop¡edad ¡ntelectual dentro sus activos más valorados.

La Organizac¡ón Mundial de la Prop¡edad lntelectual, en su definición elemental de

propiedad intelectual resalta la vital importancia a la protección que le brinda el

derecho, ¡ndicando que: 'Los derechos de propiedad ¡nte¡ectual protegen los intereses

de los creadores al ofrecerles prerrogat¡vas en relación con sus creaciones". '?

Por su parte el abogado y doctor en derecho, R¡cardo Antequera Parill¡, define en

sentido amplio el derecho de propiedad ¡ntelectual al exponerlo como: "La disciplina

juríd¡ca que tiene por objeto la protección de bienes ¡nmateriales, de naturaleza

¡ntelectual y de contenido creador así como de sus actividades comunes o conexas".3

El derecho de prop¡edad ¡ntelectual reside en la ¡ncorporación de un derecho ¡ntang¡ble

a un objeto tangible -med¡ante un certif¡cado de registro-, de la forma más extens¡va

posible, que le perm¡tirá comunicar y transmitir las ¡deas ahí resumidas, y asimismo, le

otorgará a su titular la protección necesar¡a para hacerle defendible ante terceros, pero

que como objeto de derecho gozará también de l¡mitaciones, que se determ¡nan en los

plazos de vigenc¡a del goce del derecho y que varían dependiendo del derecho de

propiedad intelectual de que se trate, fluctuando entre d¡ez y setenta y c¡nco años.

'tbíd.
3 Palacios, Marco y R¡cardo Antequera. Prop¡edad ¡nte¡ectual: temas relevañtes en él escenario
¡nte¡nacional. Págs. 1 y2



Repúbl¡ca, brinda un concepto muy claro de los b¡enes incorporales, en el Artículo 2, al

indicar que es: "Todo b¡en inmueble que no sea corporal, incluyendo, entre otros;

créd¡tos, rentas y derechos de prop¡edad ¡ntelectual". Tal como lo indica la ley en

mención, d¡chos bienes pueden ser gravados mediante el derecho real de la garantía

mob¡l¡ar¡a para el cumpl¡m¡ento de obl¡gac¡ones, que v¡ene a ser otro de los benefic¡os

de los que gozan los propietarios de los títulos de derechos de propiedad intelectual.

1,3. Clasificación

Algunos académ¡cos consideran más aprop¡ado clas¡f¡car las creac¡ones del intelecto

según sea su objeto. De esta forma, se habla de creac¡ones l¡terar¡as y artísticas, dentro

de las que se ¡ncluyen las actividades relacionadas con la divulgac¡ón de esas obras

(derechos conexos); creaciones comerc¡ales como las marcas, los nombres

comerciales y los demás signos distintivos; así también creaciones técn¡cas, como las

invenc¡ones, los modelos de ut¡lidad, los modelos industriales y los esquemas de

trazado de los circuilos integrados.

Bás¡camente, la propiedad ¡ntelectual se d¡v¡de en: el derecho de autor y derechos

conexos y derechos de pmpiedad industrial.



1.3.1. Derecho de autor

El Derecho de autor, es la protección jurídica que se le da a una obra, una creación

orig¡nal de carácter artíst¡co o l¡terario suscept¡ble de reproducirse o divulgarse, a su vez

comprende los llamados derechos conexos, perm¡t¡endo a los autores, artistas,

productores de fonogramas y organismos de rad¡od¡fus¡ón, evitar la comerc¡al¡zación s¡n

prev¡a autorización de sus expresiones creativas, ¡nterpretaciones o el trabajo de

d¡vulgac¡ón de eslas, garantizando su protección, prcmoción y la remuneración a su

creat¡vidad-

El Artículo 18 de la Ley de Derechos de Autor y Oerechos Conexos, Decrelo número

33-98 del Congreso de la República, ¡nd¡ca que: "El derecho de autor comprende los

derechos morales y patrimoniales, que protegen la paternidad, la integridad y el

aprovecham¡ento de la obra". En el entendido que los derechos morales protegerán

ese vínculo personalÍs¡mo que nace entre el autor y su obra, mientras que los derechos

patrimoniales, serán aquellos mediante los cuales el autor o b¡en la persona que este

autorice o al que se los haya transfer¡do, podrán aulorizar o prohibir a terceros las

dist¡ntas formas de d¡stribución, reproducción, transformación o comun¡cación de sus

obras.

Resulta difícil, por la ampl¡tud de creac¡ones a las que se ref¡ere este derecho,

enumerar cada una de las categorías de obras que protege. El Artículo 15, del cuerpo

legal anteriormente indicado, no excluye en específico creac¡ón alguna, por el contrario

proporc¡ona una l¡sta enunciativa del alcance de las obras literarias y artísticas,



#*hY"j'r-éi,\e"irlque se resume en las s¡guientes:

Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas, sean éstas

convenc¡onales o no, tales como l¡bros, folletos, manuales, cartas,

composic¡ones mus¡cales (con letra o sin ella) y programas de ordenador;

Las expresadas oralmente como conferencias, alocuciones y sermones;

Las dramáticas y dramático mus¡cales como obras teatrales, óperas, comed¡as

musicales y otras sim¡lares;

Las dramáticas y dramático mus¡cales como obras teatrales, óperas, comed¡as

mus¡ca¡es y otras similares;

Las coreográf¡cas y las pantom¡mas:

Las c¡nematográf¡cas y las expresadas por un med¡o análogo a la c¡nematografía

como películas, videos, documentales y reportajes;

Las de bellas artes como d¡bujos, pinturas, esculturas, grabados y l¡tografías;

Las fotográficas y las expresadas por medio análogo a la fotografía;

Las de artes apl¡cadas como diseños o modelos en joyería, muebles, prendas de

vest¡r y otros;

Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plást¡cas relat¡vas a la

geografía, la topografía, Ia arqu¡tectura y las c¡encias; y

Las obras derivadas como adaptaciones, traducciones y otras transformaciones

de obras orig¡narias.

En general, toda creación intelectual original, susceptible de reproducirse o divulgarse.



ffi'1.3.1.1. Dérechos conexos

Doctr¡nariamente conoc¡dos también con los nombres de derechos vecinos o derechos

af¡nes. En la leg¡slación su concepto resulta ambiguo y continuamente se confunde con

el derecho de autor, aunque muy ligado a é1, se observa que el ejercicio de los

derechos conexos nunca podrá afectar el derecho del autor sobre su obra.

El autor Juan Antonio Llobet Colom, ¡nd¡ca que: "Son aquellos relacionados con el

derecho de autor y son propios del trabajo de los artistas, ¡ntérpretes o ejecutantes, así

como los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los

derechos de los organismos de radiod¡fus¡ón sobre sus programas de radio y

televisión".4

Señala el autor que los derechos conexos pueden dividirse en los sigu¡entes grupos:

a) "Derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes, que cons¡sten en la

protección de los intereses jurÍdicos que poseen las personas que contribuyen a

poner las obras a dispos¡c¡ón del público med¡ante la actuac¡ón, la ejecuc¡ón mus¡cal,

el ba¡le. la danza o el canto-

b) Derechos conexos de productores de fonogramas, que cons¡sten en la protecc¡ón de

los derechos o ¡ntereses jurídicos que poseen los productores de fonogramas sobre

a Llobet Colom, Juan Anlon¡o. El derecho de autor en la leg¡slac¡ón de Centroamórica y panamá.
Pá9.46



!:%
--9 

- 

-._-
É¡ sasEr¡nú EE

,sia-"$.,
Q"...,..)

la producción de grabaciones sonoras med¡ante las cuales se pone a dispos¡ción del

públ¡co obras del ¡ntelecto humano;

c) Derechos conexos de los organismos de rad¡odifusión, que cons¡sten en la

protección de los derechos patr¡moniales que poseen los organismos de

rad¡od¡fus¡ón sobre las señales de em¡sión (de películas y programas de rad¡o y

telev¡s¡ón), mediante los cuales se pone a d¡spos¡c¡ón del públ¡co obras del intelecto

humano". s

En conclusión, los derechos conexos son el conjunto de facultades reconocidas a

aquellas personas que, s¡n ser autores, aportan nuevos elementos creat¡vos a las

obras, realizando esfuezos para la difus¡ón de d¡chas creaciones, o bien, transmitiendo

al público acontecim¡entos o ¡nformación.

Cuando las activ¡dades que los cont¡enen se refieren a las re¡acionadas con la

ut¡l¡zac¡ón pública de obras proteg¡das, es necesaria la autorización prev¡a del autor,

para que su obra sea interpretada o ejecutada, utilizada en una grabación de sonido o

una emis¡ón de radio o telev¡s¡ón.

Los derechos conexos juegan un importante papel en la divulgación de las obras al

público. Su reconocimiento surgió como consecuencia de la invención del fonógrafo,

que hizo posible la comun¡cac¡ón al públ¡co de las interpretaciones y ejecuciones de una

obra, s¡n que fuera necesaria la presencia física del artista.

'l¡¡a. p¿g. s¿
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Ambos derechos, el de autor y derechos conexos, en el contexto de marco jurídico

actual, deberán revisarse y replantearse a fin de adaptarse a las ex¡gencias y

transformac¡ones generadas de la revolución d¡gital.

1.3.1.2. Plazos de protección de las obras

"Las obras se protegen durante toda la v¡da del autor y un período de tiempo adic¡onal

después de su fallecim¡ento. El plazo de protecc¡ón de la obra mn posterioridad a la

muerte del autor varía en cada uno de los países de la región. En El Salvador es de

c¡ncuenta años, en Costa R¡ca y N¡caragua es de setenta años y en Guatemala y

Honduras es de setenta y c¡nco años. En el caso de que la obra haya sido creada por

varios autores, cuya identidad sea pos¡ble determinar (obras en colaboración), los

plazos prev¡stos se cuentan a part¡r del fallecim¡ento del último coautor.

. Obra anón¡ma

S¡ se trata de una obra anón¡ma o de una obra en la que el autor se presenta bajo un

seudónimo que no lo ident¡fica, el plazo de protección se cuenta a partir de la primera

d¡vulgac¡ón, en cuyo caso el ejerc¡cio de los derechos corresponde a la persona, natural

o juríd¡ca, que haga acces¡ble la obra al público.

Si antes de vencerse el plazo de protecc¡ón el autor revela su ident¡dad, la obra se

protege de acuerdo con lo expresado en el párrafo anter¡or.

11



. Obras aud¡ovisuales y programas de ordenador

En el caso de las obras aud¡ov¡suales y programas de ordenador, el plazo de protecc¡ón

se cuenta a partir de la pub¡icación o d¡vulgac¡ón de la obra, o en su defecto, al de su

real¡zación.

. Cualquier otro caso

En cualqu¡er otro caso en el que el plazo de protecc¡ón no pueda calcu¡arse sobre la

base de la vida del autor, sea porque no pueda determ¡narse su identidad o porque la

t¡tular¡dad originaria pertenece a un tercero, el plazo de protecc¡ón se cuenta a partir de

la publicac¡ón o d¡vulgación autorizada de la obra. En el caso que la obra no sea

publ¡cada, el plazo para su protección se cuenta a part¡r de su realización.

. Caducidad de¡ derecho

Una vez vencido el plazo de protección, la obra entra al dominio públ¡co y su ut¡l¡zac¡ón

no requiere la autorizac¡ón del autor. En el caso de El Salvador y Guatemala,

las leyes establecen que s¡ los derechos sobre una obra hubieren s¡do cedidos

al Estado por dispos¡c¡ón de un acto de última voluntad, la obra pasará al dom¡nio

públ¡co si no se hace uso de los derechos de explotac¡ón económica dentro de los

12



cinco años siguientes a la transmisión".6

1.3.2. Propiedad ¡ndustr¡al

Para el autor Djego Cánovas, prop¡edad ¡ndustr¡al es entend¡da como: "El derecho que

la ley reconoce al inventor de procedimientos ¡ndustriales, para su exclusiva

explotación, así como al uso exclus¡vo de marcas de procedenc¡a de fabr¡cación

respecto a productos ¡ndustriales".'

Al respecto el remnoc¡do autor Guy Bendaña se refiere al derecho de propiedad

¡ndustrial como: "El conjunto de institutos jurídicos y leyes que tienden a garantizar los

derechos correspondientes a la act¡v¡dad industr¡al o comercial de una persona y a

asegurar la lealtad de la concurrenc¡a industr¡al y comercial".s D¡chas garantías se

obtendrán por med¡o del reconoc¡mienlo por parte del Estado sobre una tecnología

(patente), la denom¡nación de un signo para distingu¡r un producto (marca), o de

determinado diseño (modelo o d¡seño industrial), a través de la concesión de un

monopolio sui generis de explotación en el mercado, a cambio del cumplimiento de una

serie de obligac¡ones (pagar tasas, explotar la ¡nvención, usar ¡a marca, etc.).

Aunque cont¡nuamente sea objeto de confus¡ón con el térm¡no de prop¡edad ¡nte¡ectual,

la prop¡edad industrial es una de sus ramas, que cons¡ste en los b¡enes inmater¡ales

6 www.estuderecho.com (13 de marzo de 2013)
7 Cánovas Espin. Diego. berecho c¡v¡l €spañot. Pág. 300
" Bendaña, Guy. Curso de der€cho de prop¡edad industrial. Pág. 27
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relac¡onados con un producto o serv¡cio, que d¡st¡ngue una act¡vidad ¡ndustrial

comercial, sobre los cuales recae el derecho.

Dentro del concepto de prop¡edad industrial, a¡sladamente el término "industrial" se

explica claramente en e¡ Artículo 13 del Convenio de París para la Protección de la

Prop¡edad lndustrial al indicar que: "La prop¡edad industrial se entiende en su acepc¡ón

más amplia y se apl¡ca no sólo a la industria y al comerc¡o propiamente d¡chos, s¡no

tamb¡én al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos

fabricados o naturales, por ejemplo: v¡nos, granos, hojas de tabaco, frulos, an¡males,

minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas".

Bajo la concepc¡ón anterior, se puede pensar que propiedad ¡ndustrial comprende

aquellas creaciones enfocadas a la industria únicamente, pero el verdadero campo que

abarca comprende diseños ¡ndustriales, patentes, marcas de fábrica y marcas de

servicio, los nombres y las denom¡nac¡ones comerciales, asi como las ¡ndicaciones

geográficas.

De lo anterior, se deduce que e¡ derecho de Prop¡edad lndustr¡al abarca básicamente

los elementos a cont¡nuac¡ón enumerados, que la Ley de prop¡edad Industr¡al, en el

Artículo número 4, -reformado por el Decreto número 03-2013 del Congreso de la

Repúbl¡ca- def¡ne:

14
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Marca: "Todo signo que sea apto para d¡stinguir los productos o serv¡c¡os producidos,

comercia¡¡zados o preslados por una persona individual o juríd¡ca, de otros productos o

serv¡c¡os ¡dént¡cos o similares que sean produc¡dos, comerc¡al¡zados o prestados por

otra.

S¡gno distint¡vo: Cualquier s¡gno que constituya una marca, un nombre comercial, un

emblema, una expres¡ón o señal de publ¡c¡dad, una ¡ndicación geográfica o una

denom¡nac¡ón de origen.

Nombres comerciales: Signo denom¡nativo o mixto, con el que se ¡dent¡fica y distingue a

una empresa, a un establec¡miento mercant¡l o a una ent¡dad.

Emblema: Un s¡gno f¡gurativo que identifica y d¡stingue a una empresa, a un

establecim¡ento mercant¡l o una entidad.

Expresiones o seña¡es de publ¡cidad: Toda leyenda, anunc¡o, frase, comb¡nación de

palabras, d¡seño, grabado o cualqu¡er med¡o s¡mjlar, siempre que sea original y

característ¡co que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o

usuarios sobre uno o var¡os productos, servicios, empresas o establecimientos

mercantiles.

Denominac¡ones de origen: Todo nombre, expresión, ¡magen o signo que des¡gna o

evoca una región, una localidad o un lugar determ¡nado, que identifica un producto

or¡ginar¡o de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o

15



característ¡cas se deban fundamental o exclus¡vamente al med¡o geográf¡co, ,"","r""m
los factores naturales y humanos, y cuya producc¡ón, transformac¡ón y elaboración se

real¡ce dentro de la zona geográf¡ca delim¡tada.

lnd¡cación geográfica: Todo nombre, expres¡ón, imagen o signo o combinación de

éstos, que identif¡ca un producto como originario de un País, de una región o una

localidad de ese País, cuando determ¡nada cal¡dad, reputac¡ón u otra característ¡ca del

producto sea ¡mputable fundamentalmente a su origen geográf¡co, y el vínculo con la

zona delim¡tada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producc¡ón,

transformación o elaborac¡ón.

Patentes: El título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del

titular con respecto a una invención. La creación humana que perm¡ta transformar la

mater¡a o la energía que ex¡ste en la naturaleza, para su aprovecham¡ento por el

hombre y satisfacer sus neces¡dades concretas.

D¡seños y modelos industriales: Los pr¡meros deben entenderse como toda

combinación de figuras, líneas o colores, que incorporen a un producto ¡ndustrial o

artesanal, con fines de omamentac¡ón y que le den una apar¡encia part¡cular y prop¡a; y

los segundos como toda fo¡.ma trid¡mensional, que sirva de tipo o patrón para la

fabricación de un producto ¡ndustrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga f¡nes

funcionales técnicos.

'16



Modelos de ut¡lidad: Toda mejora o ¡nnovación en la forma, configuración o d¡sposic¡ón

de elementos de algún objeto o de una parte del m¡smo, que Ie proporcione algún

efecto lécn¡co en su fabricac¡ón, func¡onam¡ento o uso".

1.4. Derecho de marcas y otros s¡gnos distintivos

En el derecho de marcas se desarrolla princ¡palmente el tema marcario, pero hay que

aclarar que las marcas no son los únims signos que aportan d¡stint¡vidad a una

act¡v¡dad comerc¡al, ni las únicas sobre las cuales recae el derecho, por su relac¡ón con

ellas tamb¡én se estudian los signos distintivos como los nombres comerc¡ales,

expresiones de publicidad y emblemas. La Ley de Prop¡edad lndustrial, Decreto

número 57-2000, desarolla el reg¡stro de marcas como prcced¡miento modelo, y se

refiere a este para la inscripc¡ón de los demás s¡gnos distintivos señalados, var¡ando

únicamente algunos requisitos.

La ¡mportanc¡a de la función ¡dent¡ficadora de los signos d¡st¡nt¡vos sobre productos y

servicios en las activ¡dades comerciales, distingu¡éndolos de otros, impacta en la

l¡bertad del comerc¡o. Med¡ante cualquiera de esos s¡gnos, los productores

individualizan las mercancías, construyendo un prestig¡o comercial, adqu¡riendo y

conservando una clientela a la cual defienden. Es así que, el público consumidor podrá

selecc¡onar y e¡eg¡r entre gran variedad de productos que le ofrecen, recompensando

así al productor con comp¡.as continuadas, logrando asÍ una efectiva competenc¡a.

17
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1.4.1. Derecho marcario

Un derecho bastante joven, que con la globalización y el alcance de las

comun¡cac¡ones, se encuentra en auge. Med¡ante el derecho marcario, los Estados

regulan los derechos de propiedad industr¡al sobre los signos d¡st¡ntivos.

El acaec¡miento de la industr¡alización, desarollada a fines del siglo XVI¡1, ha concluido

en una crec¡ente utilización y valor de marcas, ya que la mayoría de productos que son

¡ntercambiados son fung¡bles, que en su mayoría se d¡rigen a la satisfacción de

necesidades humanas y para el reslo de productos que no tienen ese fin, sino el de

atender deseos arb¡trar¡os o suntuarios, adquieren importancia con la comercial¡zac¡ón,

la propaganda, la presentac¡ón y la public¡dad que les acompaña. Esas cond¡c¡ones van

l¡gadas estrechamente con la utilización de los signos distintivos, desempeñando vital

¡mportancia en el desenvolvim¡enlo de empresas y que aumenta su valor de forma

s¡gnificativa.

Dada la ¡mpodancia de esle derecho, es prudente citar a los autores Bertone y

Cabanellas de las Cuevas, qu¡enes ind¡can que: "El capítulo del orden jurídico

dest¡nado a asegurar que los s¡gnos marcarios cumplan con su func¡ón, const¡tuye uno

de los inslrumentos esenc¡ales para el adecuado accionar de una economía

¡ndustrializada. Los peiuicios derivables de su fracaso recaerán tanlo sobre el

patr¡mon¡o de las firmas d¡reciamente afectadas, como sobre la capacidad de

'18
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producc¡ón y crec¡miento que tengan las emnomías donde tal hecho ocurra". e

1.4.2. Concepto de marca

D¡versos son los conceptos de la marca, en el apartado anterior se def¡ne la leg¡slación

interna en relación a esta, y a continuación se darán algunas defin¡c¡ones doctrinarias

que ayudarán a ampliar el concepto, cuyo manejo adecuado encaminarán al lector a

comprender los elementos que la d¡st¡nguen de los otros s¡gnos d¡st¡nt¡vos.

El Dicc¡onario de c¡encias jurídicas, po¡íticas y sociales, del Doctor l\ilanuel Ossorjo,

def¡ne a la marca de fábrica o de comercio como: "Estos signos industriales o

mercantiles -nombres y d¡bujos cas¡ s¡empre- cumplen el fin de ident¡ficar y d¡ferenciar

Ios productos manufacturados y de c¡rculación en el comerc¡o. De ese modo se les

señala a la atenc¡ón de¡ consumidor y se perm¡te que el fabr¡cante, o quien se encargue

de la venta, los acredite o d¡funda. Son, en consecuenc¡a, factores de desenvolvim¡ento

económico y pertenecen, por ende, al ámb¡to del Derecho Comercial. Para su exclusiva

se requiere su reg¡stro públ¡co".10

El Doctor Guy Bendaña, c¡ta acertadamente al autor Yves Saint-cal qu¡en afirma que:

"Es el s¡gno d¡stintivo que permite a su titular (fabricante o comerc¡ante) d¡st¡nguir sus

productos o serv¡c¡os de los de la competencia. Cont¡nua agregando el autor que, de

conformidad a esta definición, la marca es un signo de adhesión de la clientela, en el

e^Bértone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho dé n¡arcas, Tomo l. Pág. 16
'' Ossorio, Manuel. D¡cc¡onario de cigncias juríd¡cas, polít¡cás y sociales. Pág. 449
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plano económico, la marca puede ser defin¡da como un s¡gno que t¡ende u p.por"¡onu)Q/

a la cl¡entela una mercancía o un serv¡cio cub¡erto públ¡camente con su garantía, y

concluye ind¡cando que, Ia defin¡ción económica recune al principio de que la marca

aporta una garantía al públ¡co que confía en ella".1r

Para el autor Cesar Sepúlveda, las marcas son s¡gnos para d¡st¡ngu¡r en la ¡ndustria y el

comerc¡o mercaderías o productos, o bien, serv¡c¡os, pud¡éndose establecer que

cumplen un doble propósito.1'?

Expone que, el pr¡mero de ellos es prec¡samente distingu¡r los productos o serv¡c¡os de

los de un compet¡dor, y por Io tanto facil¡ta al ¡ndustrial o al comerc¡ante a conservar su

créd¡to y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende. El

segundo propósito es que la marca constituye una garantía para los que desean

obtener, y que les merecen confianza, tanto por la un¡form¡dad del producto y por la

calidad de los serv¡c¡os como por el precio, así como por sus experiencias personales

anleriores en relación a las mercaderías y a su prest¡gio, a los servicios y a su eficac¡a,

dado que las marcas aportan a la mercadería una ind¡v¡dual¡dad, y hacen posible

reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos. 13

Las marcas son elemenlos con capac¡dad distint¡va, que se relaciona con la función

informativa del signo. Toda esta información se materializa a través de la public¡dad

'1 Bendaña. Guy. Ob. C¡t. Pág.47

,i,S!fúlveda. Cesar el sist€ma mexicano de propiedad industrial. Pá9. I
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que se les da, lo que generalmente derivará en un poder de atracción respecto de la

cl¡entela hac¡a la adquis¡c¡ón de un bien o servicio por parte de los consumidores.

1.4.2.1. Caracteres esenc¡ales dé las marcas

Distintividad: Para la mayoría de autores es el elemento princ¡pal de las

marcas, pues son espec¡e dentro del género. "La func¡ón propia de las marcas de

produclos y servicios es la de ident¡ficar la cosa o actividad, diferenciándola de

otra u otras; func¡ón cuyo cabal cumpl¡m¡ento importa en allo grado a una

comun¡dad estructurada en un rég¡men de respeto a la libertad de comerc¡o,

pues mediante las marcas los productores ind¡vidual¡zan las mercancías que

fabrican y venden, construyen su prest¡gio comercialy constituyen y defienden su

clientela, y Ios adquirientes pueden, a través de los signos marcarios, selecc¡onar

y elegir las cosas que se les ofrecen"la

Or¡ginalidad: "Se refiere a que Ia marca no esté constituida por términos

genéricos o descriptivos, n¡ indicar sus cualidades o su destino. Es prec¡so que

no tenga ninguna relac¡ón con ¡a naturaleza de la mercancía a la que está

dest¡nada, dado que nad¡e tiene derecho a apropiarse del nombre vu¡gar de un

objeto o de sus cual¡dades, no puede concebirse una marca que no tenga

carácter dislint¡vo." 15

1a Bertone. Luis Eduardo y cu¡llermo Cabanellas de las Cuevas, Ob. C¡t. Pág. 32
'" Bendaña, Guy. Ob. Cit. Pá9.51
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Novedad: Se reflere a que al ¡dentif¡car una marca algún producto o servicio

dentro de un mercado, deberá d¡ferenc¡arjo de otros de ¡a m¡sma espec¡e,

evitando así confundirle con otras marcas ya reg¡stradas. Viene de la mano con

la disponib¡l¡dad, que se ref¡ere a que n¡ngún lercero ha adqu¡rido un derecho

sobre un signo dist¡ntivo. .La novedad, en mater¡a de marcas, es de aplicac¡ón

(relativa) y no de creac¡ón (absoluta) como ocurre en las patentes, modelos de

ut¡l¡dad y diseños industriales. Esto sign¡f¡ca que es posible registrar como

marca el nombre común de una cosa para proteger productos que no tengan

relación alguna con la misma."'u

1.4.3. Expresiones o señales de publ¡c¡dad

Dado que la def¡nic¡ón legal anteriormente c¡tada, es bastante aprop¡ada, en este

apartado no se desarrolla el tema de forma doctrinaria. Cabe ind¡car únicamente que

son elementos auxil¡ares de las marcas y de los demás signos dist¡ntivos, que

ayudarán a darles publ¡cidad, para que el públ¡co tome contacto con los bienes y

servicios respecto de los cuales se emplea el s¡gno distint¡vo sobre el cual recae.

1.4.4. Nombres comerciales

El nombre comercial va relac¡onado estrechamente con un establec¡miento comercial,

al cual ¡dentificará dist¡ngu¡éndolo de otros que desanollen la misma activjdad o

prestac¡ón de servic¡os. El autor Guy Bendaña amplía el térm¡no al ¡ndicar: 'También el

tu tbíd, Pág. s2
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nombre comerc¡al es la representac¡ón s¡ntética de un conjunto de cualidades po""i¿"Sd
por una empresa, como el grado de honest¡dad, reputac¡ón, confianza, ser¡edad,

efc¡encia y muchas otros. Al mismo t¡empo es el correlato de la clientela, pues ésta

t¡ene un valor económico, se compra y se ende, por lo que puede representarse e

¡dent¡ficarse por símbolos.'17

Tal como lo menc¡ona el autor, este s¡gno también se puede vender, const¡tuye tamb¡én

un bien intang¡ble, cuyo elemento pr¡nc¡pal será el aviam¡enlo comercial que es al

nombre comercial lo que la publ¡c¡dad es a la marca, esa fama del establec¡miento que

entre la clientela agrega valor a d¡cho b¡en, del que el propietar¡o gozará para valorarlo

en caso de enajenarlo.

1.4.5. Emblémas

El emblema tiene una func¡ón ¡dent¡f¡cadora con una empresa, que ayudará a ¡dentificar

ciertos elementos de la empresa de una forma gráfica y senc¡lla, y la hará característica,

capturando la atención cl¡entela, para d¡rigirla al producto o serv¡c¡o que preste.

El autor Guy Bendaña, explica que: "El emblema es generalmente un vocablo formado

por las iniciales que ¡ntegran el nombre ¡n-extenso del establecim¡ento que se quiere

denom¡nar; o la s¡mple reun¡ón de las iniciales, aunque no puedan pronunc¡arse como

vocablo, sino de¡etreándolas, o la unión de partículas o s¡labas de ese mismo nombre.

" uiu. eag. rrz
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Esta palabra o reun¡ón de letras o sílabas no es, en real¡dad, más que una forma

abreviada eufónica y gráfica, de la denom¡nación de la empresa o firma, que está sujeta

al mismo régimen legal y iuridico que ésta". 13

1.4.6. Plazos de protección de los signos d¡stintivos

La legislación contempla, en el Artículo 31 de la Ley de Propiedad lndustrial, Decreto

número 57-2000 que el plazo de protección del reg¡stro de una marca, tiene v¡gencia

de diez años, que pueden ser renovados por el mjsmo período de tiempo, sucesiva e

indefin¡damente, a partir de la fecha del venc¡miento precedente. Lo mismo aplica para

el caso de las expresiones o señales de publ¡cidad, más no para los nombres

comerciales y emblemas, que tendrán vigenc¡a ¡ndefinida, según lo establecen los

Artículos 74 y 77 del m¡smo cuerpo legal.

Cabe señalar, que en el caso de los plazos de v¡gencia que vencen (marcas y

expres¡ones o señales de publ¡c¡dad), y aún se¡s meses después como periodo de

grac¡a, si no se efectúa un trám¡te de renovac¡ón, el s¡gno queda a d¡sposición de

cualqu¡er tercero, perdiendo así el titular cualqu¡er derecho que sobre él luviere.

'" tuia. eag. tr9
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CAPITULO II

2. La adquisición del derecho sobre signos d¡st¡ntivos

Después de conocer las general¡dades de los signos dist¡nt¡vos objeto del presente

estudio, y el auge del derecho de propiedad ¡ndustr¡al en la economía actual, se

procede en este capítulo a conocer el procedim¡ento para obtenc¡ón del derecho sobre

d¡chos s¡gnos distintivos, el cual se lleva a cabo en el Reg¡stro de la Prop¡edad

lntelectual de Guatemala. ln¡c¡a con una solicitud y concluye con la obtención de un

cert¡ficado que avala la protección reg¡stral sobre un signo distint¡vo.

La ¡mportancia del derecho de prop¡edad ¡ndustrial radica en el ¡us prohibiend¡, o sea, el

derecho de imped¡r a terceros a ejercer derechos confer¡dos a los t¡lulares de s¡gnos

dist¡nt¡vos, func¡ón que primeramente ejerce la ¡nst¡tución encargada, en este caso el

Reg¡stro de la Propiedad lnte¡ectual de Guatemala. Este vela por la correcta apl¡cación

de los proced¡m¡entos para inscripción de registros y mediante la apl¡cac¡ón de los

criterios adecuados, para que dichos derechos no sean vulnerados.

2.1. Del Registro dé la Prop¡edad lntelectual de Guatemala

La mayoría de leg¡slaciones concernientes a la prop¡edad industr¡al contienen

dispos¡c¡ones procedimentales específ¡cas dest¡nadas a reglar el trámite de conces¡ón

de registros, y a su vez cuentan con ¡nst¡tuciones específicas que velarán por el

cumpl¡miento de dicha normativa.
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En el caso de Guatemala, la ¡nstituc¡ón des¡gnada por el M¡n¡ster¡o de Economía para\g"

desarrol¡ar d¡cha act¡vidad es el Reg¡stro de Ia Propiedad lntelectual, encargado de

promover la protección, estímulo y fomento de la creat¡v¡dad ¡ntelectual, así como la

¡nscripción y registro de los derechos de propiedad intelectual.

Dicho Reg¡stro, como el m¡smo derecho de prop¡edad ¡ntelectual, ha pasado por varias

etapas, antes de estructurarse en la forma en que actualmente desarrolla sus

act¡v¡dades. lnic¡almente se creó una of¡c¡na de patentes dentro del M¡n¡sterio de

Fomento, med¡ante una legislac¡ón especial en la materia de prop¡edad industrial, según

el Decreto número 148 de la Asamblea Leg¡slat¡va del 20 de mayo de 1886.

En diciembre de'1924, bajo el Decreto número 882, fue creada la ofic¡na de Marcas y

Patentes, que en dic¡embre de 1944 pasó a formar parte del Min¡sterio de Economía y

Trabajo. Con la separación de los M¡nisterios de E@nomía y de Trabajo, la oficina de

marcas y patentes pasa a ser dependencia del primero, según Decreto número 1117,

posteriormente, se crea el Registro de la Prop¡edad lndustrial, en jul¡o de 1983 bajo el

Acuerdo número 305-83, emitido por el lvlin¡sterio de Economía.

Con la participación de Guatemala en varios lratados ¡ntemacionales y con las

ex¡genc¡as del derecho de prop¡edad intelectual en la legislación ¡nterna, entra en

vigenc¡a el Decreto número 33-98 del Congreso de la Repúb¡ica, Ley de Derechos de

Autor y Derechos Conexos, el cual establece dentro de las d¡sposiciones transitorias y

f¡nales, que el Reg¡stro de la Propiedad lndustr¡al se transformará Registro de la

Propiedad lntelectual.
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El Artículo 162 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley

de Prop¡edad lndustr¡al, lo def¡ne como la autoridad admin¡strativa competente para:

"Organizar y adm¡nistrar el registro de los derechos de propiedad industr¡al;

Cumplir todas las func¡ones y atribuciones que le asigna esta ley;

Desarrollar programas de d¡fus¡ón, capac¡tación y formación en materia de

derechos de propiedad intelectual; y

d) Real¡zar cualesqu¡era otras func¡ones o atribuc¡ones que se establezcan por ley o

en el reglamento respectivo".

Complementado por el Artículo 104 del Decreto 33-98 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley de derechos de autor y derechos conexos, -reformado por el Decreto

56-2000 del Congreso de la República de Guatemala- que establece: "El Registro de

la prop¡edad lntelectual t¡ene por atr¡bución principal, s¡n perjuicio de lo que d¡spongan

olras leyes, garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los t¡tulares de los

derechos conexos y de los titulares de los derechos patr¡mon¡ales respect¡vos y sus

causahabienles, así como dar una adecuada public¡dad a las obras, actos y

documentos a través de su inscripc¡ón cuando así lo soliciten los t¡tulares".

2.2. Principios registrales

Para ejercer sus atribuciones correctamente, los reg¡stradores deben apegarse

establecido en la legislación, pero las d¡ferentes v¡c¡s¡tudes a las que se enfrentan

a)

b)

c)

alo

en la
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cotid¡aneidad requieren análisis y estud¡o, tanto legal como doctrinario, puru poO"Xd
resolver de forma justa y equ¡tativa. Los pr¡nc¡p¡os registrales son líneas directrices

que establecen pautas a segu¡r para que durante el proceso de cal¡ficac¡ón el

reg¡strador pueda examinar las sol¡c¡tudes objeto de reg¡stro para poder conceder un

derecho, s¡n transgredir derechos de terceros.

Dentro de los pr¡ncip¡os registrales que aplican en el derecho de propiedad ¡ntelectual

se encuentran los sigu¡entes:

2.2.1. Princip¡o de legalidad o de calificación

Este pr¡ncipio está relac¡onado con la cal¡ficación reg¡stral, que es practicada por el

reg¡strador públ¡co en forma ¡ndependiente e ¡mparcial, teniendo en cuenta la validez

del acto y las formalidades conten¡das dentro del ordenamiento jurídico, para que los

actos tengan plena val¡dez.

Med¡ante este princ¡pio, el Estado tiende a otorgar Ia legit¡mac¡ón al verdadero titular del

derecho, lo que algunos doctrinarios denominan como legitimación ordinar¡a, pudiendo

observar también la legit¡mación extraord¡naria que se trata de proteger al aparenle

titular. Se presume que en base a este princip¡o, el reg¡strador revisa, anal¡za y

examina los títulos y documentos que se le presentan con el objeto de in¡c¡ar un

proceso de inscripción, y el mismo tendrá potestad para denegarlos o suspenderlos,

fundamentando los motjvos que lo obligan a hacerlo, y únicamente dándole trámite si se

comprueba que son válidos para poder ser operados.
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2.2.2. Pr¡ncipio dé prioridad o prelación

Estrechamente ligado con el denom¡nado ¡us preferend¡ o sea, el derecho de

preferencia, este princ¡p¡o resulta ser uno de los más importantes dentro del derecho de

marcas y s¡gnos d¡st¡ntivos. Contenido en el Artículo 17 de la Ley de Propiedad

lndustrial, que indica: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se

rige por la fecha y hora de presentación de la so!¡c¡tud de lnscripción en el Registro".

En consecuencia, la priorldad surge básicamente de la presentac¡ón de una solic¡tud y

no de la inscripción de la m¡sma en l¡bros, desplazando a cualquier tercero que

pretenda constituirse después de la presentación de dicho documento, concluyendo en

que dos derechos al mismo tiempo no pueden ocupar un mismo lugar y preferenc¡a.

2.2.3. Pr¡ncip¡o de especialidad

Denominado tamb¡én princ¡p¡o de determinac¡ón, tiene como f¡n primordial la

¡nd¡vidualización del material objeto de registro, a efecto de determinar perfectamente

los bienes sujeto de ¡nscripción, sus titulares y el alcance y contenido de los derechos

que solic¡tan sean reconoc¡dos.

Particularmente en el caso de marcas y algunos s¡gnos distintivos, este pr¡ncipio se

aplica constantemente, pues se opera con base a la clasificación de productos o

serv¡cios, establec¡da por el Arreglo de Niza, y el sol¡c¡tante deberá apegarse a ella, en

forma clara y con térrn¡nos precisos. Para que su sol¡c¡tud sea aceptada a trám¡te, el



solicitante deberá

protección serán

protecc¡ón de su

sol¡c¡to.

entender que únicamente los productos o serv¡cios que solicite para

amparados en su sol¡c¡tud y posterior reg¡stro, pues el alcance de

derecho no abarcará el de otros productos d¡stintos a los que él

2.2.4. Princ¡pio de publicidad

La publicidad reg¡stral es el conoc¡m¡ento pernanente y general de los hechos y actos

jurÍdicos que se suscitan dentro de la ¡nstitución, permanente porque los datos ahí

anotados permanecen en el t¡empo, y general porque los datos se proporcionan al

público para el uso que necesita, brindando así seguridad jurídica a todos los usuar¡os.

Este principio se encuentra claramenle descrito en el Artículo 163 de la Ley de

Propiedad lndustr¡al, e indica que: "El Reg¡stro es públ¡co y todos los libros y

expedientes a que se refiere esta ley pueden ser consultados en sus of¡c¡nas por

cualqu¡er persona, la que podrá obtener fotocopias o cert¡ficaciones de ellos, con

excepción de aquella documentac¡ón relativa a las solic¡tudes de patente y de reg¡stro

de d¡seños industr¡ales, que esté reservada hasta en tanto transcunen los plazos

establecidos. .. " Cabe indicar, que e¡ Reg¡stro de la propiedad lntelectual hará una

excepc¡ón a este pr¡nc¡p¡o en aras de proteger los derechos de los solicitantes, derivado

del requ¡s¡to de novedad, propio de esta rama del derecho.
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2-2.5. Princ¡pio de rogación

Este pr¡nc¡p¡o, llamado también de instanc¡a, l¡mita las acciones del Reg¡strador, pues

no podrá obrar de of¡cio, aunque conozca el hecho o acto juríd¡m que lo motiva, en

vista que el acto registral procede por impulso de la parte ¡nteresada y legit¡ma. D¡cho

principio será objeto de estud¡o más adelante dentro de este material.

2.2.6. Pr¡ncip¡o de tracto sucesivo o de continuidad

Establece este princip¡o que dentro del Reg¡stro se realizan de forma sucesiva y

ordenada todas las acciones que der¡ven en adquisic¡ones y transmisiones, sin que se

interrumpa la continu¡dad. Opera bajo el aforismo de nemo dat quod nom habet, es

decir, dentro del Registro únicamente podrá transmit¡rse o gravarse lo que se encuenlre

anteriormente reg¡strado.

2.2.7. Princ¡pio de fe pública registral

Este princ¡pio, ampliamente abarcado por la doctrina y la legislación, se cimenta en la

presunc¡ón de que lodo derecho ¡nscr¡to se t¡ene por cierto, auténtico y pertenece a

qu¡en aduzca su titularidad, en la forma prescrita por la anotación o as¡ento respect¡vo.

Explica el autor Nery Muñoz que la fe pública registral es: "La que poseen los

regislradores para certif¡car la inscr¡pción de un acto que consta en un registro público,
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el cual tiene autenticidad y fuerza probator¡a desde que fue ¡nscrito". re

Por su parte el Conven¡o Centroamericano para la Protecc¡ón de la Prop¡edad lndustr¡al,

establecía en el Artículo 169 que: "Los actos y documentos que autorice el Reg¡strador

en el ejerc¡c¡o de sus atribuc¡ones, harán fe en el tenitorio de los Estados signatarios".

2.2.8. Princ¡pio de inscr¡pc¡ón o registración

Tal como lo ¡ndica su nombre, este princip¡o deriva del acto mismo de ¡nscr¡bir o anotar

al efectuar el as¡ento reg¡stral, todo derecho que se haya otorgado entre part¡culares

adquiere su protección produciendo efectos en la vida jurídica, debiendo constar en el

fol¡o y libro respectivos.

2.3. Estructura organizativa

El Registro de prop¡edad lntelectual, según establece el Artículo 165 de la Ley de

Propiedad lndustrial, Decreto 57-2000, "Estará a cargo de un Reg¡strador, asistido por

uno o más subreg¡stradores, qu¡enes actuarán por delegac¡ón de aquel...El registro

tendrá el personal quesea necesario para cumpl¡rcon sus atr¡buciones". El Reg¡strador

es la máxima autor¡dad dentro de esta inst¡tuc¡ón y podrá auxiliarse de todos los

recursos humanos que sean necesar¡os para el correcto desempeño de sus

atribuciones.

1s lvluñoz, Nery Roberto. lntroducción al estudio del derecho notar¡al. Pág. 95
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Es así, que para llevar a cabo sus func¡ones el Registro de la Propiedad lntelectual

encuentra internamenle organizado de la forma s¡gu¡ente:

2.3.1. Departamento de marcas

Que lleva a cabo el trámite de las sol¡c¡tudes de adqu¡sición, modificac¡ón y

manten¡miento de los derechos extendiéndose a todos los signos distintivos, aunque

dentro del prop¡o Reg¡stro lo denom¡nen: de marcas. Labor que real¡zará a través de las

secciones de:

Recepción

Escaneo e ingreso de datos

Forma y novedad

lnscr¡pc¡ones

Traspasos (enajenac¡ones, l¡cencias de

Renovac¡ones

Errores materiales

Cert¡f¡caciones

Constancias

Anotac¡ones jud¡c¡ales

Elementos f¡gurativos

Arch¡vo

uso, camblo de nombre y cancelaciones)
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En cada una de estas secciones se encuentran ¡nmersas todas las acc¡ones que

puedan recaer sobre los signos d¡st¡ntivos, hasta lograr el objet¡vo final que es la

obtenc¡ón de un registro marcario, y la tutelaridad del Estado al fac¡litarle al titular del

derecho las secc¡ones dentro del Reg¡stro donde puede ejercer su derecho erga omnes-

2.3.2 Departamento de patentes

Su objet¡vo principal es proteger los ¡nventos, modelos de ut¡lidad, d¡bujos y diseños

industr¡ales, a través de exhaustivos exámenes técn¡cos y jurídicos, garantizando su

protección mediante el título o certificado de patente para los primeros y cert¡ficado de

registro para los demás.

Se puede mencionar dentro de sus pr¡nc¡pales funciones:

lngresar, analizar y clasif¡car la tecnología contenida en los documentos de

patentes con el fin de ¡mplementar el examen técn¡co de fondo.

Llevar a cabo la difus¡ón de ¡nformación tecnológica contenida en dichos

documentos.

La realización del trámite técn¡co-admin¡strat¡vo de las d¡ferentes solic¡tudes de

patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de reg¡stro de

dibujos y diseños industr¡ales, desde su ingreso hasta la obtenc¡ón del certificado

respectivo.
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WJ- Brindar la asesoría técnico-jurídica a los usuarios interesados.

Este departamento tendÉ pues, a su cargo otorgar un certif¡cado de patente o de

reg¡stro que ofreceÉ a los inventores un incent¡vo que vendrá a br¡ndarle

reconocimiento por su actividad creat¡va y la retr¡buc¡ón por su invención comercial.

Fomentará entonces la ¡nnovac¡ón, que vendrá a mejorar la cal¡dad de v¡da humana.

2.3.3. Departamento de derechos de autor y derechos conexos

Al tenor de lo que establece la Ley del m¡smo nombre, Decreto 33-98 -y sus reformas

contenidas en el Decreto 56-2000-, este departamento t¡ene por objetivo garantizar la

protecc¡ón, seguridad y certeza jurídica a los autores, titulares de los derechos conexos

y derechos patr¡moniales y sus causahabientes; así como dar la adecuada publicidad a

las obras, actos y documentos a través de su inscripc¡ón.

Cabe señalar que este derecho es declarat¡vo pues para el goce y el ejercicio del

derecho de autor no es necesario el registro o n¡nguna otra formal¡dad, a diferenc¡a de

los signos distintivos y las ¡nvenciones en cuyo caso será potestativo.

Aclarado lo anterior, se aflrma que los derechos de autor y derechos conexos

mantendrán intacto su derecho, como lo establece el Artículo 3 del cuerpo legal antes

menc¡onado al d¡sponer que: "El goce y ejerc¡c¡o de los derechos de autor y los

derechos conexos reconocidos en esta ley no están suped¡tados a la formal¡dad de

reg¡stro o cualquier otra y son independ¡entes y compatibles entre sí, así como en
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la que esté incorporada la obra, la interpretac¡ón artística, la producción fonográfica o

con los derechos de propiedad industrial. Las obras de arte creadas para f¡nes

industr¡ales tamb¡én estarán proteg¡das por esta ley en cuanto a su conten¡do artíst¡co."

2.4. Proced¡miento para la inscripción de los signos distintivos en el Registro de

la Prop¡edad lntelectual de Guatemala

Todo productor de bienes o serv¡cios se encuentra en la facultad de elegir marca o

s¡gno distintivo que lo d¡ferencie de otros, que como bien se ha v¡sto, pueden cons¡st¡r

en denom¡nac¡ones existentes dentro del comerc¡o, de fantasía (voces ¡nventadas),

marcas figurat¡vas o frases publicitarias.

El registro será una facultad del ¡nteresado, aunque en la leg¡slac¡ón el s¡stema sea

atributivo, su registro no será una condición requer¡da para ejercer el comerc¡o, pero sí

lo será en caso que pretenda la exclus¡vidad de un s¡gno al amparo de la ley. Para

: lograrlo, debeÉ acogerse a lo establecido en la legislación vigente, en lo que se refiere

a ¡a inscripc¡ón de marcas y signos distint¡vos que se resume de la forma s¡guiente:

- lngreso de sol¡c¡tud

El ¡nteresado en obtener el registro de un signo distint¡vo, debe presentar una solic¡tud

ante la autor¡dad competente, m¡sma que deberá contener determ¡nados requ¡s¡tos para

su aceptac¡ón además de cancelar las tasas correspond¡entes. Los requis¡tos que debe
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contener la solicitud inic¡al son muy sencillos, pero resultaÉn ind¡spensables

obtener un reg¡stro.

El Artículo 22 de la Ley de Propiedad lndustr¡al Decreto 57-2000 enumera los datos

necesarios para formular una sol¡citud, dentro de los cuales se mencionan:

. Los datos generales del solic¡tante o de su representante legal, acred¡tando

d¡cha representación, y el lugar de const¡tuc¡ón s¡ se trata de una persona

juríd¡ca. Cualqu¡er inleresado puede solicitar para sí o en nombre de cualquier

ent¡dad el reg¡stro de marca o signo distintivo, pero si lo hace a través de

apoderado éste tener todas las facultades para comparecer en ju¡c¡o ante

autor¡dades administrat¡vas o jud¡c¡ales para responder a cualquier reclamac¡ón o

demanda que der¡ve de la solic¡tud de registro, el m¡smo cuerpo lega¡, en e¡

Artículo 7 ¡ndica que: 'Cuando el sol¡c¡tante o el titular de un derecho de

prop¡edad industr¡al tenga su dom¡c¡l¡o o sede fuera del país, deberá ser

representado por un mandatario domiciliado en Guatemala quien deberá ser

abogado coleg¡ado activo". En el m¡smo artículo se regula la actuación del

Gestor Of¡cioso -figura propia del derecho de prop¡edad intelectual-, e ind¡ca que

en casos graves y urgentes cal¡f¡cados por el Registro podrá adm¡t¡rse la

actuac¡ón de un abogado como gestor oficioso del interesado, quien deberá

prestar garanlía sufic¡ente para responder por las resultas del asunto s¡ el

interesado no aprobare lo hecho en su nombre.
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. La descripción de la marca cuyo reg¡stro se sol¡cita, una reproducc¡ón ,"ffi

misma cuando se trate de marcas denom¡nativas con grafía, forma o color

especiales, o de marcas f¡gurativas, mixtas o tridimensionales con o s¡n color,

traducc¡ón simple cuando estuviese su signif¡cado en id¡oma d¡st¡nto del español.

Una enumeración de los productos o serv¡c¡os que distinguirá a la marca, mn

ind¡cac¡ón del número de clase, lo anterior en base a la Clasificación

lnternac¡onal de Productos y Servicios establecida por el Arreglo de N¡za, del l5

de julio de 1967, en su vers¡ón más reciente.

Las reservas o renunc¡as espec¡ales: las pr¡meras, se refieren al uso de colores

en un d¡seño, s¡ se pretende comercializar el s¡gno a color deberá hacerse la

reserva de los colores que lo componen y ammpañar las etiquetas respect¡vas a

la solicitud, o bien, se puede ¡ngresar en blanco y negro, haciendo reserva de la

util¡zación de cualqu¡er combinación de colores del d¡seño. Las segundas se

refieren a la renunc¡a de la exclus¡v¡dad de una palabra o palabras contenidas

dentro del s¡gno, que se consideran de uso común dentro delcomercio.

La ¡mportancia de la presentación de la solic¡tud ¡n¡cial de una marca, rad¡ca en el

llamado derecho de prelación, explicado anteriormenle en el apartado de prlncipios

registrales.
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- Examen de forma

Después de ingresada la solicitud, ésta pasará a ser objeto del examen de forma, en el

cual se verifican los datos declarados por el sol¡c¡tante. S¡ faltare algún requ¡s¡to o

documento, el Reg¡strador se abstendrá de admilirla y no le dará curso, em¡tiendo una

resolución que deberá cumplir el ¡nteresado dentro del plazo de un mes, deb¡endo el

¡nteresado corregir la omisión o defecto, para que la solic¡tud cont¡núe con el trám¡te.

- Examen de fondo

Todas las posib¡l¡dades del signo a escoger t¡enen como limitante que no podrán ser

idénticos o engañosos en relación a otrcs ya existentes a ta¡ punto de crear confus¡ón,

la protección otorgada a los s¡gnos d¡stintivos para la apreciación de distingu¡bil¡dad es

severa, y priv¡legiará al que ya ha adqu¡rido un derecho frente a otro en mera

expectat¡va.

Es en esta etapa en la que el Registrador realiza un análisis m¡nucioso de los

elementos del signo d¡st¡ntivo y verificará que la solicitud no se encuentre en ninguno de

los casos de inadm¡sibilidad contenidos en la Ley de propiedad lndustrial, en el Artículo

20 "Marcas ¡nadmisibles por razones intrínsecas", analizando las estipulaciones

conten¡das en d¡cho artículo y cotejando tamb¡én con los caracteres de novedad y

orig¡nal¡dad, y del Artículo 21 "Marcas inadm¡sibles por derechos de terceros',

constalará que no se encuentre dentro de los presupueslos que la ley señala para no

afectar derechos anter¡ormente adqu¡ridos.
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procede por encontrarse dentro de los supuestos conten¡dos en los artículos

mencionados, se emitirá una resolución de objec¡ón, notificándose al sol¡c¡tante, que

contará con un p¡azo de dos meses para prcnunc¡arse al respecto. Aún s¡ el sol¡c¡tante

presentare sus argumentos, pero si el Reg¡strador estimase que subs¡ste la objeción

planteada, podrá rechazar ¡a sol¡c¡tud de plano, aplicando aquíel control registral.

N¡nguna de las resoluciones emitidas para subsanar los errores de forma o fondo

acaec¡das por los sol¡c¡tantes ext¡ngu¡rán la fecha de presentación de la solic¡tud, si

estos presentaran las correcc¡ones o aclaraciones respectivas dentro del plazo

ind¡cado.

En caso que el ¡nteresado no contesle las resoluc¡ones en el plazo establecido por la

ley, las solicitudes se tendrán por abandonadas, caducando de pleno derecho,

der¡vando en la pérd¡da del derecho de prelac¡ón y el posterior archivo de la sol¡citud,

s¡n necesidad de declarac¡ón alguna por parte del Registro.

- Publ¡cac¡ón

Reun¡dos los requ¡s¡tos formales ex¡g¡dos por la Ley, y comprobado el cumpl¡miento de

los exámenes descr¡tos, procederá la em¡sión del edicto correspondiente, que deberá

publicarse. Actualmente se real¡za la publ¡cación en el D¡ar¡o Ofic¡al tres veces,

durante un período de qu¡nce dias, cumpliendo con el principio de publ¡cidad reg¡stral.
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registro de un s¡gno distint¡vo, dentro de los cuales se ¡ncluye el nombre y dom¡cilio del

solicitante o del representante en su caso, la fecha de la solicitud, con el fin de

establecer casos de prior¡dad, el número asignado al expediente de solicitud, el s¡gno

d¡stint¡vo que se solicita para registro, Ia indicación de clase que le conesponda a los

productos o servic¡os y las fechas en que se publicará el ed¡cto, con el fin de establecer

y contab¡l¡zar el plazo para que un mes después de la última publ¡cac¡ón el solicitante

presente al Registro de la Prop¡edad lntelectual los ejemplares que corresponde a la

publ¡cac¡ón del edicto respect¡vo. El incumpl¡miento del sol¡citante de presentar los

ejemplares de las publ¡cac¡ones del ed¡cto corespond¡entes al Registro, en el plazo de

un mes, t¡ene como efecto el abandono de la solicitud.

La disposición relativa a la publicación de las sol¡c¡tudes, ha s¡do reformada por el

Decreto número 03-2013 del Congreso de la República, en el Artículo número 31, que

crea el Boletín Oficial del Reg¡stro de la Prop¡edad lntelectual, "...como un medio de

publ¡cac¡ón propio de los ed¡ctos y av¡sos que ordena esta Ley en mater¡a de marcas,

nombres comerciales, emblemas y expres¡ones de publicidad. El reglamento de esta

Ley dispondrá lo pertinente en cuanlo a la temporal¡dad de la distribución de¡ Boletín

por el Registro, que podrá ser d¡aria o semanal. La publicación y distribución se

rcalizatá en soporle papel y/o en versión electrón¡ca, med¡ante uso de correo

electónico u otro med¡o sim¡lar. El reglamento establecerá lo referente a la suscripción

del Boletín, así como todo lo relacionado a su operación. El arancel respect¡vo

establecerá las tasas apl¡cables por publicación, suscripc¡ón y otros servicios que

apliquen. Una vez ¡mplementado y d¡str¡bu¡do el Boletín, toda publicac¡ón de edicto se
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a computarse al día siguiente de su efect¡va publicac¡ón y/o d¡sf¡bución, según se

determ¡ne en el reglamento...". Aunque dicha reforma entro en v¡gencia, el m¡smo día

de su publ¡cac¡ón (26 de junio de 2013), es pertinente indicar que a la fecha de

realización de este material, no se ha ¡mplementado el Boletín.

- Oposición

Este sistema constituye uno de los elementos de defensa del sol¡c¡tante, esencial

dentro de los regímenes marcarios -y por ende de los signos distintivos- como e¡

guatemalteco. Es en esta etapa del procedjm¡ento en la que los particulares pueden

hacer valer directamente sus derechos en caso de verse potencialmente afectados por

las sol¡c¡tudes preseniadas para registro. Tal facultad es puesta por el legislador sobre

los part¡culares no solo por ser sus inlereses los que se hallan involucrados, sino

también por la ¡mposib¡lidad a la que se enfrenta la autoridad reg¡stral para hacer

efectivos los derechos de todos los titulares de signos d¡st¡nt¡vos respecto de cada

solic¡tud.

Los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas, resaltan la importancia del tema de

opos¡ciones al ind¡car: "Tienen como propósito imped¡r un registro solicitado, basadas

en que tal registro violaría un derecho del ponente. Este derecho no es prec¡so que sea

el der¡vado de un registro preexistente; puede cons¡stir en el derecho a que ciertos

s¡gnos no sean objeto de aprop¡ac¡ón y aun puede tratarse de un derecho ajeno al
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\E-tlrég¡men marcario, pero que se vería afectado por el reg¡stro sol¡c¡tado".¡

En el importante tema que tratan los autores, se toma como ejemplo el registro de un

nombre comercial dentro de los s¡stemas del Registro Mercantil General de la Repúbl¡ca

y del Registro de la Prop¡edad lntelectual, pues en ese caso en particular, la Ley de

Propiedad lndustr¡al en el Artículo 71 es clara al ind¡car que: "No es necesar¡a ¡a

¡nscr¡pc¡ón del nombre comerc¡al en el Registro para ejercer los derechos que esta ley

otorga al t¡tulal', tema del que han derivado d¡versas tesis y opin¡ones.

El trámite de oposición a la solicitud de reg¡stro de un signo distintivo se presenta ante

el Registro de la Propiedad lntelectual. El período de opos¡ción ¡n¡cia a partir de la

primera publicac¡ón del ed¡cto correspondiente a la sol¡c¡tud de inscripción de la marca,

para interponerla el interesado tendrá un plazo de dos meses desde la primera

publicac¡ón del edicto correspondiente en el D¡ario of¡cial.

La sol¡citud debe estar conten¡da en memorial dirig¡da al Registro y cumplir los

requis¡tos del Artículo 6l y 62 del Cód¡go Procesal Civ¡l y Mercantil además el Artículo

23 del Reglamento de la Ley de Propiedad lndustr¡al, Acuerdo Gubemat¡vo 89-2002.

Una vez ¡nterpuesta la opos¡c¡ón y presentado el memorial, el Reg¡stro de la prop¡edad

lntelectual procede a su recepción y grabación en el sistema. Este memorial se

incorpora al expediente que cont¡ene la solic¡tud de reg¡stro y se procede al examen de

forma de la oposición.

'?o Berlone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Ob. Cit. Pág. 487
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En el caso de derechos sobre signos d¡st¡ntivos que fundamentan la oposic¡ón, n *rffi'
general es que la oposición prosperará si los derechos objeto de la sol¡c¡tud en

cuestión, entran en confl¡cto con los derechos emanados de reg¡stros, solicitudes ya

ex¡stentes o b¡en si causan o representan r¡esgo de confus¡ón al consumidor.

Es así que el titular de un registro podrá oponerse a la utilización de cualquier signo que

cons¡dere muy parec¡do, que cause un riesgo inminente de confus¡ón o de asociación

con el signo protegido y que aplique a los mismos o s¡milares productos o servic¡os.

Apl¡cando aquíel pr¡ncipio o regla de especial¡dad de la marca, que se fundamenta en

la re¡terada confirmación de que un registro opera únicamente en base a los productos

o serv¡cios que proteja, y no podrá extenderse a otros que nada tengan que ver en

cuanto a los de diversa índole, se entiende pues, que una marca que fue registrada

para su uso en la ¡ndustr¡a alimentic¡a no podrá oponerse a olra idéntica o similar que

ampare papelería. Por lo que, el registrador que realiza el examen de fondo de una

oposición deberá situarse en el lugar del consum¡dor, analizando cualquier semejanza o

r¡esgo de confus¡ón, tomando en cuenta las reglas que ¡ndica la Ley de Propiedad

lndustrial al respecto en elArtículo 29.

Si la oposición cumple con todos los requ¡sitos de ley y se fundamenta en un derecho

válido, será adm¡t¡da para su trám¡te y se not¡ficará al sol¡citante para que presente sus

argumentos de defensa, para lo cual tendrá un plazo de dos meses. La contestac¡ón

deberá conlener los mismos requ¡s¡tos ind¡cados anteriormente.
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Aunque ra ex¡stencia de una oposición obre como ¡mped¡mento para er reg¡stro ffi.-_
marcas y s¡gnos d¡stintivos, puede quedar sin efecto si la oposición es desist¡da por

acuerdo entre las partes, pudiendo acordar las partes la delimitación de productos o

servicios, el otorgam¡ento de licencia de uso o el acuerdo de coex¡stenc¡a.

Si no se hubiere hecho del conocim¡ento del registrador n¡ngún acuerdo entre las

partes, e¡ proceso de examen de la oposic¡ón cont¡núa, y si a criterio del reg¡strador

fuere necesar¡o recib¡r pruebas de cualqu¡era de las partes, se abr¡rá a prueba el

procedimiento por plazo de dos meses, según lo establecido en el Niiculo 27.

Poster¡or al examen real¡zado por el Registrador, y de la valoración de las pruebas

aportadas, se not¡ficará su resultado fundamentado a las partes para que surta

efectos, resolv¡endo si se rechaza o si se adm¡te la solic¡lud de ¡nscripc¡ón del signo

solicitado, en caso se resuelva la adm¡s¡ón se continuará el proceso de ¡nscripción

ordenando el pago de la lasa correspond¡ente.

Las partes pueden ¡mpugnar la resolución de la oposición em¡tida por el Registro de

Propiedad lntelectual, a través del Recurso de Revocatoria, regulado en la Ley de

Contencioso Adm¡nistrativo.

- lnscripción

Posler¡or a los exámenes real¡zados, s¡ no se planteare oposición, o si presentándose

ésta fuera contestada y resuelta favorablemente para el sol¡c¡tante, se continuará con el

la

lo

45



inscripción de la marca en los libros respectivos con todos los datos del sol¡c¡tante,

nombre, domicil¡o, nacionalidad, la denom¡nac¡ón reg¡strada y la reproducción del

diseño en caso tuv¡ere, la l¡sta de productos o serv¡cios que dist¡ngue, las reservas o

renuncias respectivas, las fechas en que se real¡zaron las publicac¡ones en el d¡ar¡o

oficial, el número de registm, la fecha y firma del Reg¡strador. F¡nalmente se procederá

a la em¡s¡ón del certmcado de registro respectivo que le acreditará como propietario del

s¡gno distintivo.

2.5. Efectos dé los derechos sobre marcas y signos distintivos

El derecho de prop¡edad ¡ndustr¡al no se !¡mita únicamente a la obtención de un

certificado que lo ampare, pues subjetivamente confiere derechos y obligaciones, como

lo aseveran los autores Luis Bedone y Gu¡llermo Cabanellas al ¡nd¡car que: "Desde el

punto de v¡sta práct¡m, el de la extensión del derecho sobre la marca es un tema que

acaso supera en ¡mportanc¡a a todos los otros relat¡vos a ese s¡gno. Están ¡nteresados

en é1, tanto el titular de la marca como sus derechohab¡entes y competidores, tanto el

consumidor como el Estado y las comun¡dades de las que éste pueda formar parte.

Esta multiplicidad de interesados confiere al asunto, como es ¡nev¡table, c¡erta

complejidad, y pone límites al carácter absoluto del derecho del prop¡etario de la

marca".'?1 Lo anterior ¡nd¡cado por los autores aplica tanto a las marcas como a los

demás signos distint¡vos.

'?1 Bertone, Luis Eduardo y Gu¡llermo Cabanellas de las Cuevas.Derecho de marcas, Tomo ll. Págs.9¡O
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Vienen a ser los registros de

que se ¡ncorporan como un b¡en al patr¡monio del titular, presenlando claramente

características que lo diferenc¡an de otras prop¡edades, como la propiedad sobre

algunas cosas, el ejemplo más claro es que este derecho es totalmente ¡ntangible, a

diferencia de los bienes muebles e ¡nmuebles que se pueden apreciar.

El derecho de prop¡edad industr¡al no se l¡mita únicamente al derecho de oponerse a

que terceros no autorizados usen o reg¡stren signo igual o parecido al registrado, si bien

es cierto es una de sus caracterÍsticas importantes lo es tamb¡én la adquisición de

otros benefic¡os derivados de los reg¡stros. El titular del reg¡stro de un s¡gno d¡stintivo

t¡ene derecho a usarlo (aún sin el certificado de reg¡stro mismo); licenciarlo para que

terceros lo usen, a título oneroso o gratuito, así como el derecho de disponer del signo,

ced¡éndolo total o parcialmente, o dispon¡endo de él durante y aún después de su vida,

-mortis causa-, o bien renunciándolo expresamente, en este último caso el s¡gno

dist¡nt¡vo quedará nuevamente dispon¡ble.

La obtenc¡ón de un reg¡stro es la primera etapa de una lucha incesante en su defensa,

que será más ardua mientras más prestig¡o vaya ganando un signo distintivo, pues

s¡empre será tentador por sus compet¡dores el acercarse lo más posible a él con s¡gnos

análogos o b¡en s¡mplemente imitarlo o fals¡ficarlo.

El titular de un signo distint¡vo debidamente registrado, deberá resguardarle en diversos

ámbitos, primero evitando el r¡esgo de confus¡ón dentro del mercado en los diversos

canales de comercial¡zación, v¡g¡lando y ret¡rando nuevos productos que ostenten
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uso; y también, dentro del prop¡o Reg¡stro, ¡mp¡d¡endo que signos análogos pretendan

protección, a través del monitoreo de las publ¡caciones en el d¡ario of¡cial, accionando

med¡ante la opos¡c¡ón administrativa, que no excluye la pos¡bilidad de iniciar cualquier

otra instancia judicial.

La leg¡slación guatemalteca establece que los derechos sobre s¡gnos d¡stintivos se

extinguen por renuncia del t¡tular por medio de la cancelac¡ón voluntaria, la cual puede

ser en forma expresa o b¡en podrá deven¡r en forma tác¡ta.

El Artículo 65 de la Ley de Prop¡edad lndustrial, Decreto 57-2000, contempla también la

cancelación por gener¡zac¡ón de la marca ind¡cando que: "A pedido de cualquier

persona ¡nteresada Ia autondad judicial competente podrá ordenar la cancelación del

registro de una marca o limitar su alcance cuando su t¡tular hub¡ese provocado o

tolerado que ella se conv¡erta en el nombre genér¡co de uno o varios de los productos o

serv¡c¡os para los cuales estuv¡ese reg¡strada. Se entenderá que una marca se ha

convertido en nombre genérico cuando en los medios comerc¡ales y para el público

d¡cha marca haya perd¡do su carácter d¡stintivo..." Lo anter¡or conten¡do en la norma

def¡ne la forma tácita de una degenerac¡ón ef¡ntiva del derecho erga omnes, v¡nculada

a que el propietar¡o no ha hecho nada para imped¡r que el signo distint¡vo pase a ser la

des¡gnac¡ón usual del producto, permitiendo que sean registrados signos análogos s¡n

pronunciarse oportunamente al respecto.
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legal, en la que cualqu¡er ¡nteresado puede sol¡citar la cancelación de un registro por la

falta de uso dentro del comercio, cuando no se hubiese usado durante cinco años

contados desde la fecha del reg¡stro. Aunado a la falta de uso también podría

sol¡c¡tarse la declarac¡ón de nulidad de un registro, lo que resolverá una autor¡dad

jud¡c¡al competente dentro de un Juic¡o Oral. Para esta acc¡ón deberá aplicarse un

criterio más estr¡cto, pues deberá comprobarse la falta incunida para su registro en

base a los Artículos 20 y 2'l de La Ley de Propiedad lndustr¡al, que tratan de la

¡nadmisibilidad de las marcas (y s¡gnos d¡st¡nt¡vos). Cabe señalar que la acc¡ón de

nul¡dad o anulación de un reg¡stro es revocable en cualqu¡er t¡empo, es un derecho

¡mprescript¡ble del que goza el perjudicado.
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CAPíTULO III

3. La trampa epistémica en las not¡ficaciones de las sol¡citudes en el Registro de

la Prop¡edad lnteléctual de Guatemala

3.1. La ep¡stemología

En los últimos s¡g¡os el conocimiento se ha duplicado en períodos pausados, pero más

breves a part¡r de 1900, así se refleja en el crec¡m¡ento del Derecho de Propiedad

lntelectual, que presupone desafíos que lo deberán mantener a la vanguardia del

avance de la tecnología y la c¡enc¡a. Pero habrá que estar conscientes que todo

conocimiento es y será local y temporal, las realidades que hoy se conocen no serán

las mismas del mañana, pues en ello se centra el conocimiento, en desafiarlas en

espacio y tiempo, evoluc¡ón en ¡a que participa la epistemología.

En todas las etapas de la humanidad persiste la esencia de la verdad, la búsqueda de

lo que se conoce como verdadero, la neces¡dad de probarlo y con ello las nuevas

concepciones a través de nuevos cuestionamientos y planteamientos, en la aplicación

de la ep¡stemología, y sus correspondientes proced¡mientos metodológicos. Exjsten

varios conceptos de lo que se conoce como epistemología, para la Real Academ¡a de

la Lengua Española es: "Doctrina de los fundamentos y métodos del conocjmiento

científ¡co. (Del gr. TnoTprl, mnocimiento, y logía)."r,

22 RealAcademia Española, www.rae.es (23 de mayo de 2013)
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,é!T,b,wMás preciso aún es elconcepto de episteme y lo define como:

"1. f. En la filosofía platónica, el saber construido metodológicamente en oposición a las

opiniones ¡nd¡viduales.

2. f. Conoc¡miento exacto.

3. f. Conjunto de mnocim¡entos que condic¡onan las formas de entender e ¡nterpretar el

mundo en determinadas épocas".'"

Pero en ese devenir constante de conoc¡miento y reformulación de nuestros preceptos,

la misma Rea¡ Academia de la Lengua Española, amplía sus conceplos

"enmendándolos" y dentro de los artículos que conl¡ene el avance de la v¡gésima

tercera edición encontramos de nuevo el término episteme reformulando el concepto,

que cons¡deramos más acertado:

"1. f. Fil. Saber construido metodológica y rac¡onalmente, en opos¡c¡ón a op¡niones que

carecen de fundamento.

2. f. Conoc¡miento exacto.

3. f. Conjunto de conocimientos que condic¡onan las formas de entender e ¡nterpretar el

mundo en determ¡nadas épocas".'?o

La epistemología es una reflexión sobre la ciencia, su relac¡ón con la teoría del

conocimiento es la existente entre género y especie, un análisis lógico de la ciencia.

'" tbíd.
2o lti¿

52



Pero en cuanto al problema de las relaciones de la epistemología con las c¡encias, ld

posición más adecuada sería la siguiente: "Por una parle no hay que limitar ¡a

ep¡stemología a un anál¡s¡s científico, lo que sería provechoso, pero nos daría un

concepto reducido y parc¡al; hay que tener un campo de invest¡gac¡ones más amplio,

s¡endo las pr¡ncipales investigaciones las que se centran en la construcción progresiva

de la c¡enc¡a, nac¡m¡ento y desarrollo del espíritu científico, ¡nvestigac¡ones por las que

es indispensable recurrir a las c¡enc¡as del hombre... La dificultad estriba en que la

epistemología, al igual que un espectro, se ext¡ende continuamente enlre las amplias

teorías de¡ conocim¡ento y las especulac¡ones meta científicas más espec¡al¡zadas". '5

"El problema principal que enfrenta actualmente la ¡nvestigación en las c¡enc¡as

sociales, y en general en las ciencias humanas y su metodología, tiene un fondo

esenc¡almente ep¡stemológico, pues gira en torno al concepto de conoc¡mjento y

ciencia, y la respetab¡l¡dad c¡entíf¡ca de sus productos: el conocimiento de la verdad y

de ¡as leyes de la naturaleza".'?6 La transformac¡ón sufrida a lo largo del sig¡o XX, ha

igualmente transformado los conceptos anted¡chos de conoc¡m¡ento y c¡enc¡a, con e¡lo,

la aplicac¡ón de !a ep¡stemología en cualqu¡er área invest¡gat¡va y metodológica, en la

vida personal, social e ¡nst¡tucional, que en el mundo actual se vuelve cada vez más

compleja, en una real¡dad que ha hecho más d¡fíciles los procesos metodológicos para

conocerla en profundidad, conocimiento que necesitamos, sin posible alternativa, para

lograr el progreso de la soc¡edad en que vivimos.

'?5 Blanché. Robert. La ep¡stemología. Págs. 28,31
'o lvlarlinez l\¡iguélez, l\,,liguel. Ep¡3temología y métodología cualitat¡va en las ciéñcias sociates,
Pá9.132



Esos procedim¡entos metodológicos se conocen con el nombre general de

metodologías cualitat¡vas, d¡chas orientac¡ones tratan de ser sens¡bles a la complej¡dad

de realidades de la vida moderna, y al m¡smo tiempo estar dotadas de proced¡mientos

rigurosos, sistemát¡cos y crít¡cos, lo que quiere decir que deben tener alta respetabilidad

c¡entífica, llegando a un nuevo concepto de racional¡dad c¡entífica y de un nuevo

paradigma ep¡stemológ¡co.

3.1.1. Epistémología jurídica

Como se ha v¡sto, la epistemologÍa es la doctrina de los fundamentos y métodos del

conoc¡miento c¡entífico, y s¡guiendo esle orden de ¡deas, se puede decir que la

ep¡stemología jurídica v¡ene a ser la doctrina de los fundamentos y métodos del

conoc¡miento jurídico. El derecho es una ciencia, ub¡cada dentro de las cienc¡as

soc¡ales, un ¡nstrumento de la regulac¡ón de las relaciones intersubjetivas de los sujetos

en la sociedad. El derecho no es solamente prescriptivo, s¡no que se insp¡ra y aplica en

base a valores, y dado que éstos son objeto de estud¡o de la axiolog¡a, que es una

disc¡pl¡na de la filosofía, se relaciona estrechamente con ella. Así el derecho trasunta el

conocimiento científ¡co para lograr los alcances del conocim¡ento jurídico filosófico y por

ello ex¡ste la f¡losofía del derecho-

Se aplica la ep¡stemología en el derecho, pues en él se aborda el conocim¡ento jurídico,

conoc¡endo la evoluc¡ón c¡entífica del derecho a través de la historia del conocimiento

humano en general y de la evolución del conocimiento jurídico en part¡cular, y en el

decurso h¡stórico del conocimiento científico del derecho, se presentan nuevas
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corrientes doctrinarias críticas, como resultado del examen crít¡co de esa

conocim¡ento del derecho se reformulan según el espacio y t¡empo,

modernamente nuevas perspect¡vas analít¡cas del conoc¡miento juríd¡co.

presentando

Hoy día, se está luchando porque en países lat¡noamericanos se incluya dentro del

pensum de estudios de grado de las facultades de derecho, el estudio de la

epistemología juríd¡ca, que perm¡ta la correcta reflex¡ón juríd¡ca para la construcción e

¡nnovación de la ciencia jurídica tan aceleradamenle cambiante, pues por la real¡dad

que v¡v¡mos vemos que la mayoría de egresados son simplemente operadores del

derecho y no pensadores de las cienc¡as juríd¡cas.

No debe lim¡tarse pues el conoc¡m¡enlo del derecho y su enseñanza ún¡camente al

conoc¡m¡ento de la norma, ni a la descripción de hechos, más bien debe enfocarse al

profesional al conoc¡m¡ento de los fenómenos que los susc¡tan, comprender sus causas,

y como tales comportamientos trascienden proporcionando respuestas o soluc¡ones que

convengan para los fines de la soc¡edad o del Estado.

El investigador colomb¡ano Jav¡er Mendoza de la Rosa, uno de los profesionales que

apoya la moción de la ¡nclusión del estudio ep¡stemológico en los cuniculos de Derecho

expone c¡aramente las razones que inspiran este estud¡o al ¡ndicarnos que: "La

invest¡gación surg¡ó como necesidad para lograr una mejor fundamentac¡ón filosófica y

esp¡stemológ¡ca para incrementar el estado reflexjvo del abogado y que no solamente

se ut¡l¡ce la memorización de la norma y la Ezón como ún¡cos elementos para

desarrollar la práctica de su saber, aportar a la creación de leyes teniendo en cuenta los
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fenómenos y no so¡amente los hechos como

epistemología jurídica es la henam¡enta de

anal¡zar los fenómenos soc¡ales para luego

como aportador a la creac¡ón de normas

importadas". "

referentes en la

reflexión por la que el abogado entra a

hacer ley; lo ¡nnovador sería el abogado

y no como un repet¡dor de las normas

3.1.2. Matriz epistémica

La fuente que origina y de c¡erta forma rige el modo del conocer, propio de un período

h¡stórico-cultural determ¡nado ub¡cado dentro de una geografía específica, que conlleva

una cultura, en el trasfondo existenc¡al y v¡venc¡al, nos mueve dentro de una matriz

ep¡stém¡ca, el modo propio y peculiar que tiene un grupo humano de as¡gnar

sign¡f¡cados a las cosas y a los hechos, es dec¡r, la forma de s¡mbol¡zar la real¡dad.

La matriz epistémica es: "Un s¡stema de condiciones del pensar, prelógico o conceptual

generalmente inconscienle, que constituye la m¡sma v¡da y el modo del ser, y que da

or¡gen a una Weltanschauung o cosmovisión, a una mentalidad e ideología específicas,

a un Zeitgeist o espír¡tu del t¡empo, a un paradigma c¡entíf¡co, a cierto grupo de teorías

y, en últ¡mo término, tamb¡én a un método y a unas técn¡cas o estrategias adecuadas

para investigar Ia naturaleza de una realidad natural social. En una palabra, que la

verdad del discurso no está en el método, sino en la ep¡steme que lo define."r3

27 
N,'lendoza de la Rosa, Javier. La Epistemología jurídica, un concépto crítico para la formac¡ón del

abogado. Pág 53
'". Blanché, Robert. Ob. Cit. Pá9.64
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Con la explicac¡ón anterior se confirma que todo ¡ndividuo es parte de una matrixg:g,

epistémica. En la f¡losofía y en la ciencia ya ex¡stía una definición al conjunto de modos

del ser y del conoc¡miento que se manejan en las d¡ferentes épocas de la v¡da, que va

camb¡ando y evolucionando, por lo tanto las costumbres y neces¡dades que se tenían

hace diez años no son las m¡smas de hoy, por lo que es necesario examinar las teorías

para volverlas aplicables a la v¡da cotid¡ana y transformarlas a las siluaciones y la

problemát¡ca actual, lo cual se verá reflejado en las reformas a leyes y reglamentos de

los que nos servimos, y que ayudan a regular las relaciones en la soc¡edad para no

condenades ¡nexorablemente al destino de leyes vigentes no positivas.

3.2. La trampa epistémica en el s¡stema reg¡stral del derecho de propiedad

intelectual

La ep¡stemología como ciencia del conocimiento, presenta proced¡mientos formalizados

de la ¡nvestigac¡ón de los hechos, se enfrenta a una rea¡¡dad de cierta incapacidad

entrenada, que qu¡ere decir, que entre más se aprende a hacer algo de alguna manera,

más d¡fícil resulta después aprenderlo a hacer de otra, resultando la experiencia un

estímulo y a su vez freno, para la innovación y la creativ¡dad. El f¡lósofo gr¡ego

Parménides sostenía ciertamente que "no se hable más del pasad' pues od¡aba el

camb¡o y le resultaba initante el devenir, el cambio le era incómodo, estado que se

refleja en la soc¡edad actual, mejor un trabajo seguro, una fam¡lia estable, etc. Todo

esto se manif¡esta en la apl¡cación de los proced¡mientos, en que existen mejores

formas de "hace/'pero no se llevan a cabo pues resulta más cómodo hacerlo como

hasta ahora.
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La ep¡stemología actual ev¡denc¡a que pers¡sten muchas actitudes y procedim¡entos

las ciencias soc¡ales que sólo se pueden ubicar en las rutinas o hábitos mentales, que

automatizan la vida y anulan el pensam¡ento.

El autor Gunther Teubner, def¡ne nos expl¡ca su teoría de la trampa ep¡stémica en el

mundo jurídico así: "Dado que la sociedad modema v¡ene caractetizada, de un lado por

fragmentarse en diferentes ep¡stemes y, de otro, por la ¡nterferenc¡a entre los m¡smos,

el d¡scurso juríd¡co se ve atrapado en una <trampa epistémicaD. La s¡multane¡dad en la

dependenc¡a e ¡ndependenc¡a respecto de los otros d¡scursos soc¡ales es la razón por

la cual el Derecho moderno está permanentemente osc¡lando entre pos¡ciones de

autonomía y heteronomía cogn¡t¡va."" Lo anterior se resume, en que cada sujeto

¡nterpretará el conocimiento del contexto de la norma jurídica a su propia concepción, lo

cual deriva en diversas y heterogéneas actuaciones en la apl¡cac¡ón de la norma en la

vida social. Resulta simplemente ingenuo invocar a la propja realidad social contra el

conceptualismo jurídico, contra el "cielo de los conceptos jurídicos". Cuando no existe

un acceso cogn¡tivo d¡recto a la realidad debemos conformarnos con que discursos

d¡stintos comp¡tan entre si y suministren construcc¡ones de la realidad diferentes.

Si bien es c¡erto que, actualmente las autoridades dentro de los Registros evidencian

esta incapac¡dad entrenada a la que se ref¡r¡ó con anter¡oridad, cabe ind¡car tamb¡én

que éstos se rigen por criterios generalizados -ideas sistemat¡zadas- y legislac¡ones -

discurso juríd¡co-, que creen aplicar de la forma correcta, pero al exist¡r una situac¡ón

2e Teubner, Gunther. El Derecho como suiéto Gpisfémico: Hac¡a una ep¡stemología constructivista
del derecho. Pá9.12
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adversa, que sale de sus paradigmas, les resulta d¡fíc¡l resolverla, sea por sus háb¡tos

mentales, sea porque la legislación actual se encuentra fuera de la matriz ep¡stémica.

3.3. Parad¡gmas en las notificaciones de resoluciones en las solicitudes de signos

distintivos en el Registro de la Propiédad lntélectual

Un parad¡gma científ¡co, puede def¡n¡rse como: "Un princip¡o de d¡stinciones-relac¡ones-

oposiciones fundamentales entre algunas noc¡ones matrices que generan y controlan el

pensam¡ento, es decir, la constitución de teorías y la producc¡ón de los discursos de los

miembros de una comunidad c¡entífica determ¡nada. El parad¡gma se conv¡erte, asÍ, en

un princ¡pio rector del mnocim¡ento y de la ex¡stenc¡a humana. De aquí nace la

intraducib¡¡¡dad y la incomunicabil¡dad de los d¡ferentes parad¡gmas y las d¡f¡cultades de

comprens¡ón entre dos personas ub¡cadas en paradigmas altemos. Un conocim¡ento

de algo, sin referencia y ubicación en un eslatuto ep¡stemológ¡co que le dé sentido y

proyecc¡ón, queda huérfano y resulta ¡nintel¡g¡ble; es decir, ni siqu¡era sería

conocim¡ento".3o Estos modelos o paradigmas, en cuest¡ón, han condic¡onado una

determinada manera de forma¡izar y estructurar el conoc¡miento del Derecho.

Resulta d¡fícil hacer un estudio crít¡co de los princ¡p¡os de las diversas c¡encias

ex¡stentes, de su valor y objet¡vidad, P¡aget destaca mn razón, que la reflexión

epistemológica nace s¡empre con las cris¡s de esta o aquella ciencia y de sus crisis

resultan de alguna laguna de los métodos anteriores que van a ser superados por la

r0 Martinez, Miguel. Ob. Cit. Pág. 29



al Reg¡stro de la Prop¡edad lntelectual de Guatemala a reformar su legislac¡ón por las

lagunas existentes en los métodos y encausará la aplicación correcla de la norma, para

resolver los d¡versos parad¡gmas que enfrentan, en beneficio de los usuar¡os, algo que

a la fecha no ha logrado real¡zar.

Quizás el proceso de inscripción de signos dist¡nt¡vos en el Registro de la Propiedad

lntelectual de Guatemala cuente con algunas defic¡enc¡as en su método, pero la

s¡tuación más preocupante es la v¡genc¡a indefinida de solicitudes en dicho Registro,

provocando que se estanquen en determinada fase del proceso, viéndose

imposibilitado el Reg¡strador para realizar acc¡ón alguna.

Doctrinariamente, el Doctor Mario Aguirre Godoy ha abordado el tema de las

not¡ficaciones y expone: "Es el acto por el cual se hace saber a una persona una

resolución judicial, en la forma determinada por la ley" 3'?, lo anterior, deduciendo que en

materia de not¡ficaciones se agotarán todas las vías propuestas por la ley par€r

real¡zarlas.

En maler¡a de Propiedad lndustrial, se regula en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley

de Propiedad lndustr¡al Acuerdo Gubemativo No. 89-2002, establec¡endo:

"Not¡ficac¡ones. El Registro notificará sin neces¡dad de gestión de parte todas aquellas

resoluciones en las que ordene la real¡zación de un acto, en las que requ¡era la entrega

31 Blanché, Robert. Ob. Cit. Pág.22
" Aguirre Godoy. Mar¡o. Der€cho procesal civ¡|, Tomo L Pág. 343
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de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las

formas sigu¡entes:

a) En la sede del Registro;

b) En el lugar señalado por el sol¡citante para recib¡r not¡ficac¡ones;

c) Por medio de Notar¡o; o

d) Por correo cert¡ficado a costa del interesado.

En todo caso se tendrán por b¡en hechas las not¡ficac¡ones que se practiquen en el

lugar señalado por el solic¡tante, en tanto no conste camb¡o de d¡rección para tal

efecto".

Lo anter¡or, encaja entre doctrina y regulación legal, aunque d¡screpa con la realidad.

En la práctica actual el Registro de la Prop¡edad lntelectual, aduce que por la falta de

recursos en esa entidad lleva a cabo la not¡f¡cación de resoluciones ún¡camente en su

sede, y es el usuar¡o quien debe apersonarse ante las autoridades del Reg¡stro a instar

el curso de las solicitudes que presenta, con un solo fin: La obtenc¡ón de la protecc¡ón

registral.

Comprensible totalmente la elección del Registro de las vías para notiflcar al interesado,

pero al no cumplir el usuario con el segu¡miento a su sol¡c¡tud dentro del Registro, se

descompone e¡ sistema estructurado, se rompe la continu¡dad de un procedim¡ento,

quedando las sol¡c¡tudes en un limbo.
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Sea por desconoc¡miento o por consciente intención del usuario, la resolución pos¡t¡u}3/
o negativa para el sol¡c¡tante, quedará atascada dentro del exped¡ente dentro de un

universo de estos, ya existentes, que se ¡rán acumulando a med¡da que transcurra el

tiempo. Por ello es necesar¡o real¡zar una revisión a la normativa que beneficie tanto a

las autoridades del Registro para contro¡ar este volumen de solic¡tudes estancadas que

acumulan espac¡o e información dentro de d¡cha ¡nstjtución, como a los usuarios, para

que sus solic¡tudes sean ag¡lizadas y se cumpla con los princip¡os de celeridad y tracto

suces¡vo-

3.4. Hipótesis de las causas de la inacción del sol¡c¡tante

Tanto el t¡tular de un s¡gno d¡st¡ntivo reg¡strado, como el sol¡citante del m¡smo pueden

no actuar dentro del proceso del reg¡stro de s¡gnos d¡stintivos. La ¡nacción del titular del

derecho adquir¡do deriva en la inscripción de los signos vecinos o parec¡dos que

restarán distintividad al s¡gno ya reg¡strado, en diferente fase del procedim¡ento.

Dicha ¡nacc¡ón tamb¡én puede darse antes de la obtenc¡ón de un registro, cuando el

interesado es ún¡camente solicitante, pues vemos lo dispuesto en el Artículo 12 de la

mencionada Ley, en la que se regula el Abandono de gestión al ¡nd¡car que: "Salvo

aquellos casos en los que se establezca un plazo específim, las solicitudes que se

presenten de conformidad de esta ley se tendrán por abandonadas y caducarán de

pleno derecho cuando el ¡nteresado no cumpla con lo que le sea requer¡do por el

Reg¡stro, dentro de un plazo de seis meses, contados a partir desde la últ¡ma

not¡ficación que se le hub¡ere hecho. El abandono causará la pérd¡da de la prelación y



de ofic¡o el archivo de la sol¡c¡tud, sin necesidad de declaración alguna".

Cuando el usuario se percata de que existe una resoluc¡ón, y acude a la autoridad

registral para ver¡ficar de qué se trata, ésta no le podrá coacc¡onar a notificarse la

misma, sea porque exista un requer¡miento que le exüa un documento del cual carece,

o b¡en, porque deba real¡zar una publicac¡ón para la cual no tiene fondos, por deceso

del sol¡citante inclusive, (s¡mples h¡pótesis de las infinitas pos¡bilidades existentes); en

esenc¡a, si el solicitante así lo desea podrá dejar la resoluc¡ón sin notificar hasta que él

así lo d¡sponga.

Al dejar el solic¡tante varada su sol¡citud, la deja vigente por tiempo indefinido,

impidiendo que corran los plazos establecidos en ley, en perju¡c¡o de otros solicitantes.

Siendo así que, cuando un tercerc interesado desea in¡c¡ar una sol¡c¡tud nueva,

aparecerá el antecedente de la sol¡c¡tud que tiene una resolución pend¡ente de

notiflcac¡ón y truncará el avance de cualquier sol¡citud posterior, vedando el derecho

primario de cualquier ¡nleresado de eleg¡r un signo d¡stintivo para destacarse en el

comercio.

La real¡zac¡ón de una búsqueda retrospect¡va evidencia perfectamente Io anter¡or

expuesto, pues al percatarse el potenc¡al solic¡tante de la existenc¡a de un signo sim¡lar

o ¡déntico al que desea proteger desiste del m¡smo, antes de realizar una solic¡tud,

perdiendo cualquier ¡nversión previa que haya real¡zado en alusión a ese dist¡ntivo.
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Las autor¡dades del Reg¡stro tamb¡én real¡zan las búsquedas de los signos iguales o\391
s¡milares dentro de su sistema al rcalizar el examen de fondo, y han incurrido en el

m¡smo error de los usuarios, al em¡tir resoluc¡ones que c¡tan como obsláculo solic¡tudes

anteriores, pero más grave aún es el óbice señalado, pues no ¡nvest¡gan a fondo el

estatus de las mismas, que muchas veces se encuentran s¡n ningún movim¡ento por

parte del solicitante por períodos prolongados de t¡empo.

La problemát¡ca de las resoluciones no not¡ficadas a los usuarios, se ext¡ende más allá

de las solic¡tudes de inscr¡pc¡ón de marcas y signos dist¡ntivos, se aplica también a sus

respect¡vos expedientes de renovación. Aun cuando este es un procedimiento sencillo,

si no se salisfacen los requer¡mientos para llevar a cabo la renovac¡ón del s¡gno

distintivo, el Registrador em¡t¡rá una resolución que ordenará se subsanen los errores

encontrados. Al no acudir el usuario a la sede del Registro para not¡ficarse las

resoluc¡ones, quedarán tamb¡én las solicitudes de renovac¡ón v¡gentes por tiempo

¡ndefin¡do.

El caso de las sol¡c¡tudes de renovación de marcas es más grave aún, pues en la

actualidad hay expedientes que no han sido accionados por el mismo período de

tiempo que se pretende una renovación, descompon¡endo el s¡stema estruclurado y

rompiendo la cont¡nu¡dad del procedim¡ento, resultando ¡mperativo actuar con las

reformas necesarias a la leg¡slac¡ón para restaurar el estado de derecho.
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3.5. La episteme del usuario ante las

Prop¡edad lntelectual

En las hipótes¡s anteriores, se evidenc¡aba Ia ¡nacción consc¡ente del interesado, al

acudir únicamente para enteru¡rse del estado de una resoluc¡ón s¡n not¡ficársela, pues

la autoridad no tiene facultades para conslreñirle a hacerlo.

El sol¡citante acude al Registro de la Prop¡edad intelectual para gozar de una protección

registral, el s¡mple acto de la presentac¡ón de una sol¡citud, tiene efecto en la vida

juríd¡ca, por el derecho de prelación anteriormente explicado y que, en ocasiones, es

aprovechado por los solicitantes para jugar la trampa epistém¡ca al sistema de d¡cha

¡nstitución.

Esa trampa epistém¡ca practicada por el usuar¡o, representa la interferenc¡a en el

d¡scurso jurídico, dado que cada usuario la ¡nterpreta a su real¡dad social, pues cabe

señalar que por la suscept¡b¡l¡dad a que se enfrentan los derechos de propiedad

¡ntelectual, la s¡mple presentación de una solic¡tud le otorga tutelaridad de parte del

Estado, misma que es aprovechada por algunos usuar¡os para gozar de una prolecc¡ón

¡legít¡ma.

La mala fe de un usuario, es el artif¡cio que éste util¡za en forma cómoda e ilegal con Ia

que logra una protección jurídica, por la aplicación del pr¡nc¡pio prior in tempore, por

med¡o de una sol¡citud, a la cual no le da continuidad por periodos indefin¡dos,

obstaculizando así las sol¡c¡tudes que con poster¡or¡dad pretendan hacer mejor uso del
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derecho, a tal punto que esta práct¡ca se ha vuelto una costumbre.

3.6. Consecuencias del artif¡cio de Ia inacc¡ón, rol en la soc¡edad

De las omis¡ones anteriores nace el problema epistémim que actualmente aqueja al

Reg¡stro de la Propiedad lntelectual al encontrarse frente a paradigmas que no ha

podido resolver, en v¡rtud que, al no estar regulado ni fúado expresamente el período de

vigenc¡a que se tomará como referenc¡a para dar por abandonada una solicitud, el

usuario simplemente la deja en suspenso.

Después de un plazo prudenc¡al en el que el solicitante pud¡endo gest¡onar su

notificación no lo hace, se desvela claramente la trampa epistémica. Hab¡endo

antecedentes en la práctica de solicitudes de inscr¡pción que datan de d¡ez años atrás

y a veces más, se evidenc¡a ese conocimiento que el solic¡tante tiene de que ha

abandonado su gestión al no apersonarse a dar prosecuc¡ón a las resoluc¡ones

expedidas por el Registro.

Se necesita un enfoque s¡stémico al tratar con eslructuras d¡námicas o sislemas que no

se componen de elementos homogéneos y por tanto, no se pueden aplicar a todas las

realidades que más bien se componen en elementos heterogéneos. Con lo anter¡or se

intenta expl¡car que no se pueden aplicar los mismos proced¡mientos a casos en

específico que salen de los parámetros normales de los establecidos en el supuesto

jurídico, el buen o mal funcionamiento de un elemento repercute o compromete el

func¡onamiento de todo un s¡stema.

66



Esas repercus¡ones, se ven reflejadas en objeciones que las

expiden, c¡tando como obstáculo las solic¡tudes anter¡ores, que aún s¡n mov¡miento,

para las autor¡dades del Reg¡stro representan un obstáculo para la ¡nscripc¡ón de signos

dist¡ntivos, que aunque no sean ¡dént¡cos, les parecen s¡milares.

Resulta lógico pensar que el reg¡strador debe d¡scern¡r entre las sol¡citudes que no han

ten¡do movimiento por la evidente inacción de un solicitante, pero más que rutinas

mentales, que automat¡zan el pensam¡ento de éste, tampoco la leg¡slación le faculta

para ignorarlas, pues el solicitante goza de un derecho adquirido con la simple

presentac¡ón de su sol¡c¡tud, situación que sí regula la legislación en el Artículo 17 de la

Ley de Prop¡edad lndustrial, Decreto 57-2000 que ind¡ca: "La prelación en el derecho a

obtener el reg¡stro de una marca se r¡ge por la fecha y hora de presentación de la

sol¡c¡tud de inscripción en el Reg¡stro".

El tercero afectado entonces resulta ser el solicitante poster¡or, que sea como sea,

deberá contestar la objeción planteada por el registrador, si su deseo es obtener una

protección reg¡stral para el s¡gno distint¡vo que pretende colocar denlro del comercio.

La respuesta a la resoluc¡ón de objeción, servirá al Registrador para sentar precedente

dentro del expediente y con e¡lo continuar el proceso de registro del s¡gno dist¡ntivo, o

b¡en, rechazarlo.

Si la sol¡citud de reg¡stro es rechazada para su registro, el sol¡citante puede impugnar

esa resolución med¡ante un recurso de revocator¡a, y en caso la sentenc¡a se dicte de
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nuevo desfavorable, se agota la vía administrat¡va y podrá acc¡onar por medio del

proceso contenc¡oso adm¡nistrat¡vo.

Una sentenc¡a importante, basada en los hechos anteriores, se desprende del

expediente del proceso contenc¡oso adm¡nistrat¡vo número 01 145-201 0-00004, de la

Sala qu¡nta del Tr¡bunal de lo Contencioso Admin¡strat¡vo del Departamento de

Guatemala, en donde se conoce el caso de las sol¡citud de inscr¡pción de marca CLUB

SELECT Y DISEÑO en clase diec¡séis, solicitada por Ia ent¡dad Pr¡cesmart lnc., que

fuera rechazado por autoridades del Registro de la Propiedad lntelectual, por encontrar

que existía s¡m¡l¡tud con la sol¡c¡tud de marca SELECT presentada por la entidad Shell

Guatemala, S. 4., d¡ec¡sé¡s años atrás y que desde su presentac¡ón no se accionó. En

dicho expediente obra el argumento del sol¡c¡tante que ind¡ca: "Otorgarle protección

registral a un expediente, con más de quince años de suspensión, sería conferirle a ese

expediente derechos más allá que los que le compete a una marca que t¡ene v¡genc¡a

por diez años. Sería una forma fác¡|, cómoda e ilegal de lograr protecc¡ón ad etemum,

lo cual no t¡ene n¡ngún sentido desde la perspect¡va de la lógica jurídica". Este fue uno

de los argumentos de más peso entre los presentados para la defensa de inscripción de

marca, lo cual derivó en la resolución favorable para el solic¡tante Pricesmart lnc., en

fecha tres de mayo de dos m¡l once, revocando la resolución expedida por el M¡njsterio

de Economía y declarando con lugar la inscripción de la marca CLUB SELECT y

DISEÑo.

En el caso anterior, cont¡núa ¡a inscripción su curso normal, más no se dicla nada en

relac¡ón al expediente citado como obstáculo, no se podrá arch¡var la solicitud inactiva,
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por lo que quedará vigente por tiempo ¡ndefin¡do y en determ¡nado momenlo, volverá a

obstaculizar otra solicitud de reg¡stro. Cabe aquí señalar lo que acertadamenle los

autores Bertone y Cabanellas han escr¡to respecto y que encajan a la perfecc¡ón con el

tema: "Bajo el régimen v¡gente, las sol¡c¡tudes no eslán sujetas a la caduc¡dad por falta

de uso que incide sobre los reg¡slros marcarios; se llega así a la situación absurda de

que tales solic¡tudes puedan ser utilizadas para bloquear los reg¡stros durante plazos

más prolongados que los que conesponden en el caso de marcas inscriptas." 33

Lo anterior representa una cuest¡ón compleja para el reg¡strador, pues no es posible, en

la realidad leg¡slat¡va actual, declarar el abandono de una solicitud por el s¡mp¡e

transcurso del tiempo. Y resulta que no es un problema ep¡stém¡co consecuente de la

cultura que se lleva a cuestas, pues aseveran los autores Bertone y Cabanellas

respecto a la legislación argent¡na, objeto de sus estudios, que: "...no pueden

reconocerse, en base de una so¡¡citud, derechos más prolongados de los que derivan

de un registro, por lo que, aunque el texto legal no lo contemple, resulta aceptable la

tesis sostenida por Breuer l\loreno, en el sent¡do de que la sol¡citud pierde sus efectos a

los diez años de presentada".3a Se afirma aquíde forma reiterada la urgente necesidad

del ajuste de la legislación a la real¡dad actual.

El Estado debe actuar según el rol que le corresponde en la soc¡edad y en la economía,

encam¡nando los camb¡os que nos llevarán a un nuevo parad¡gma ep¡stémico, que

aunque implique ser el p¡onero en las legislaciones de la región que realice un cambjo

s Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Ob. Cit. Pág. 483* lb¡d. Pá9. 483
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en mater¡a de prop¡edad ¡ntelectual de ésta índole, será s¡gnificativamente pos¡tivo

favor del comercio nac¡onal e ¡nternac¡onal.

3.7. La trampa epistém¡ca como obstáculo al comerc¡o nacional

En el pr¡mer capitulo se dio a conocer la importanc¡a de los s¡gnos d¡st¡ntivos dentro de

una compañía y el auge que han cobrado en los últ¡mos años, por lo que resulta

¡mperante, en una economía en desanollo como la de Guatemala, reformular el aparato

conceptual clásico en cuanto al s¡stema registral para contribu¡r al impulso económ¡co.

Cada vez más se marca la tendencia entre los invers¡onistas, en espec¡al los

extranjeros, de proteger los s¡gnos distintivos que mueven dentro del comercio, y al ser

la propiedad intelectual un derecho territor¡al, optan por realizar reg¡stros a n¡vel

regional, apoyando al crecim¡ento económico de var¡os países a la vez. En esa

evoluc¡ón económica no puede Guatemala impedir el crecim¡ento de dichas

transacciones por solic¡tudes en las que el usuario no ha mostrado ¡nterés por períodos

tan prolongados como el m¡smo periodo de v¡gencia -d¡ez años- por poner un ejemplo.

El Estado garantiza a través de la Const¡tución Política de la República de Guatemala,

la libertad de industria, comercio y trabajo, al regular en el Artículo 43 que: "Se reconoce

la libertad de industria, de mmercio y de trabajo, sa¡vo las lim¡taciones que por motivos

sociales o de ¡nterés nacional impongan las leyes". Aunado al comprom¡so nacional, el

intemacional, fortalec¡do con Ia rat¡f¡cación de tratados internacionales que son de suma

¡mportanc¡a para el desarrollo de las relaciones multilaterales de Guatemala con los

demás países que se han comprometido a respetar los derechos marcar¡os.
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La ruptura de la l¡bertad de comerc¡o se ve reflejada en el descompuesto sistema ou"W
perturba las características del derecho mercantil, pues const¡tuye un obstáculo para la

rap¡dez y libertad en los med¡os para traf¡car, como bien lo indica la doctr¡na: "El poco

formalismo comentado se relaciona con la agil¡dad deltráfico comerc¡al. El comerc¡ante

debe negociar en mayor cant¡dad y en el menor tiempo pos¡ble. Al mismo tiempo vive

imag¡nando fórmulas que le perm¡tan resultados empresariales exitosos por medio de

novedosas modal¡dades de contratar. Ello obl¡ga a que el derecho funcione a la par de

la realidad que se le presenta".3'

El sistema registral de s¡gnos d¡stint¡vos forma parte del conjunto de reglas juríd¡cas

dirig¡das a regular y fomentar el funcionamiento de los mercados, que no podrán

funcionar, en un vacío normat¡vo, se requ¡eren normas que impidan a los compet¡dores

aprovecharse de los vicios en los procedimientos en perju¡c¡o del esfuezo y trabajo de

otros, normas que pos¡biliten el flujo del tráfico en el comercio entre agentes

económ¡cos, simples pero s¡n Ias cuales los mercados no podrán prosperar.

La dinámica de la diferenciación soc¡a¡ ob¡¡ga al discurso jurídico a producir

construcciones de la realidad propias. Pero esta misma dinámica hace que el Derecho

dependa de una mult¡tud de epistemes autónomos que compiten entre sí. No se puede

perm¡t¡r que tales diferenc¡ac¡ones interrumpan el desarrollo económico del país, dentro

de un s¡stema que ya no se adapta a la matr¡z epistém¡ca que ¡mpulsa áreas tan

competit¡vas como las de propiedad ¡ndustr¡a¡.

35 Villegas Lara, René Arturo. Dqrecho mercant¡l guatemalteco, Tomo l. Pág. 22
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CAPíTULO IV

4. Propuesta de modificación del Artículo 12 de la Ley de Propiedad lndustr¡al,

Decreto 57-2000 en cuanto a la regulac¡ón de plazo para declarar el abandono y

archivo de las sol¡c¡tudes no gest¡onadas

Lo expuesto en el capítulo anterior, evidenc¡a la trampa epistém¡ca consumada por el

usuario al s¡stema del Reg¡stro de la Propiedad lntelectual, que der¡va de los v¡c¡os en la

leg¡slac¡ón y de la costumbre hecha ley. Para que esta s¡tuac¡ón se corrüa es menester

real¡zar las mod¡ficac¡ones necesarias a la legislación para ajustarse a las necesidades

actuales del Reg¡stro. Por ello, antes de profundizar en el tema se prec¡sa conocer los

conceptos básicos para el proceso de regulación de la modif¡cac¡ón que se propone a la

Ley de Propiedad Industr¡al, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

4.1. ¿Qué es una ley?

D¡versos conceptos se desprenden de esta interrogante, uno de ellos del autor Manuel

Ossorio al señalar que: "Constituye la ley una de las fuentes, tal vez la principal, del

Derecho. En sentido amplio, se ent¡ende por ley toda norma juríd¡ca reguladora de los

actos y de las relac¡ones humanas, apl¡cable en determ¡nados tiempo y lugar. Dentro

de esa idea, sería ley todo precepto dictado por autorjdad competente, mandando o

prohibiendo una cosa en consonancia con la justica y para el bien de los gobernados.

Así entrarían dentro del concepto no sólo la ley en sent¡do restr¡ng¡do o prop¡o como

norma juríd¡ca elaborada por ¡os órganos estatales con potestad leg¡slativa (que en los
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regímenes const¡tuc¡onales son el Congreso que la sanciona y eljefe del

promulga, sino también los reglamentos, ordenanzas, órdenes, decretos,

por una autor¡dad en ejercicio de sus func¡ones".36

@e
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e"tu¿oqu"Xd
etc., d¡ctados

Por su parte el Licenc¡ado Alberto Pereira define a la ley como: "El producto del proceso

legislativo, la cual puede ser general, cuando afecta a toda una soc¡edad; espec¡al,

cuando afecta a un determ¡nado ámb¡to personal, material, espac¡al, o temporal de

val¡dez. Tamb¡én la misma ley puede rem¡t¡r a la costumbre para que resuelva

determinada s¡tuac¡ón, en cuyo caso estamos ante la costumbre delegada; asim¡smo

rem¡lirnos, para la resolución de casos, al denominado Derecho Común y a los

Princip¡os Generales del Derecho".37

Se concluye entonces diciendo que, una ley es una norma que emana de un órgano

facultado para e¡lo, que t¡ene por objeto regular la conducta humana en determinado rol

dentro de la sociedad, otorgando derechos o estableciendo obligac¡ones, de

observación general, obligator¡a e irrenunciable, personal, mater¡al, espac¡al y temporal.

Cabe pues menc¡onar tamb¡én que la ley constituye el género, y la norma jurídica en

relac¡ón a la ley, constituye espec¡e, dado que en la ley coex¡sten una serie de normas

jurídicas.

16 Ossorio, Manuel. Ob . Cit. Páq. 4243'Pere¡ra Orozco, Alberlo. lntro¡ucción al estud¡o del derecho l. pág. 88
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4.1.1. Elémentos de la ley

Dentro de sus elementos están los sigu¡entes:

Elemento material o lógico: Conten¡do de la norma jurídica conformado por

. Supuesto o hipótesis: Pos¡bil¡dades en las que puede encuadrarse la

conducta de las personas.

. D¡spos¡t¡vos: Consecuenc¡as que se producen al realizarse el supuesto.

Elemento formal: Serie de pasos a segu¡r en la creac¡ón de una norma juríd¡ca

Una ordenac¡ón rac¡onal: Prescripc¡ón de la razón.

En orden del bien común: El b¡en de la sociedad.

4.1.2. Característ¡cas de la ley

Dados los conceptos anteriores de ley, se puede deducir las sigu¡entes características:

Abstracta: Los supuestos normat¡vos son meras suposiciones hipotéticas

Obl¡gatoriedad: Su observancia es ¡nelud¡ble.

Coercibil¡dad: Se obl¡ga a su cumpl¡m¡ento

Permanencia: La v¡genc¡a es indef¡nida y su ¡nobservanc¡a no deroga su

vigencia.

Generalidad: D¡rig¡da a la total¡dad de los hab¡tantes del estado.

Producto de la voluntad del estado: Organos facultados para crear normas.
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4.2. Jerarquía de las normasjurídicas

Se ref¡ere aquí a la jerarquía normat¡va, es decir, al orden que ocupan en relac¡ón con

las demás, lo cua¡ se determ¡na por la ¡mportanc¡a, que está sujeta a aspectos de t¡po

formalen cuanto a su creación, conten¡do general, desarrollo y apl¡cación.

La misma Corte de Const¡tucional¡dad em¡te sentenc¡a en relac¡ón a la jerarquía de las

normas al ¡ndicar que: "Derivado de¡ princ¡p¡o de supremacía const¡tucional, doctr¡naria,

legal y jurisprudencialmente, se ha reconoc¡do el principio de jerarquía normat¡va, según

el cual, en su acepc¡ón más s¡mple, la potestad de em¡t¡r normat¡vas de aplicación

general está as¡gnada a distintos Organismos, órganos o enles, según el n¡vel o grado

en que se encuentre la normat¡va de que se trate; de esa cuenta, la norma super¡or

impone la validez y conten¡do de la infer¡or y ésta carece de ella si contradice aquella."

(Gaceta 93. Expediente 12'10-2007. Sentenc¡a de fecha 08/07/2009).

En ese orden de ¡deas, la jerarquía de las normas juríd¡cas de la República de

Guatemala, a cr¡ter¡o de la autora, se encuentra de la sigu¡ente manera:

En el pr¡mer rango, la norma suprema y fundante, la Constitución Polít¡ca de la

República de Gualemala.

Se citan de nuevo las sentencias em¡tidas por Corte de Constituc¡onalidad que aclaran

las discrepancjas que se susc¡tan en torno al tema de la norma que debe considerarse

como suprema:

76



.;:,;'..
. i,:.J 

rr:i :'','

' t';;;::'i\":" -..1
"La Constituc¡ón Polít¡ca de la República de Guatemala es la norma suprema de toddt . ,.1.j/

ordenam¡ento jurídico del Estado, a cuyas d¡sposiciones están sujetos los poderes

públicos y los propios gobemados. Su jerarquía la conv¡erte en parámetro de validez de

todas las d¡spos¡c¡ones que em¡tan los dist¡ntos órganos estatales". (Gaceta 93.

Exped¡ente 4084-2008. Sentenc¡a de fecha 2910712009).

"Del pr¡nc¡p¡o de supremacía const¡tuc¡onal se der¡va el de jerarquía normativa como

una necesidad de preservar la armonía en un s¡stema por medio de la gradación

jerárquica de las d¡st¡ntas clases de normas, entre las cuales la Const¡tuc¡ón ocupa el

grado supremo, de tal manera que ésta impone la validez y el contenido de un precepto

de naturaleza infer¡or, careciendo ésta última de val¡dez si contrad¡ce la constitución".

(Gaceta 75. Expediente 2383-2004. Sentenc¡a de fecha 2710'l12005).

En el s¡gu¡ente rango, y debajo de la Constituc¡ón, se encuentran todos los tratados

¡ntemac¡onales aceptados y rat¡ficados por el Estado de Guatemala en materia de

derechos humanos, y las leyes que la propia Const¡tución Polít¡ca les otorga carácter de

leyes const¡tucionales, las cuales son:

. Ley de Amparo, Exhibic¡ón Personal yde Constituc¡onal¡dad, Decreto número l-86

de la Asamblea Nacional Const¡tuyente. (Artículo 276 de la Constitución Política

de la República de Guatemala).

. Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto número 1-85 de la Asamblea

Nacional Const¡tuyente. (Artículo 223 de la Constituc¡ón Política de la República
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Ley de Orden Públ¡co, Decreto número 7 de la Asamblea Constituyente. (Artículo

139 de la Const¡tución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala).

. Ley de Emisión del Pensamiento, Decreto número I de la Asamblea Nacional

Const¡tuyente. (Artículo 35 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de la República de

Guatemala).

En relac¡ón a las leyes de carácter const¡tuc¡onal se pronuncia también la Corte de

Const¡tuc¡onalidad sentando jurisprudenc¡a en el siguiente sentido: "...debe repararse

en la gradación de leyes que ¡ntegra nuestro sistema legal, en el que, ten¡endo como

pináculo la ley suprema, a ésta le s¡guen las leyes constitucionales y luego las

ordinarias, que admiten tamb¡én en atenc¡ón a Ia votación -ca¡ificada y simple- que ha

merec¡do en el Congreso, advertir la prevalencia de unas -generalmente leyes

orgán¡cas- frente a las restantes, cuando entre ellas se denuncie colisión..." (Gaceta 57.

Exped¡ente 1048-99, Sentenc¡a de fecha 02108/2000).

Después de las leyes constituc¡ona¡es, se silúan a las leyes ordinarias, que t¡enen por

objeto desarrollar los preceptos, pr¡ncipios y garantías contenidos en la Const¡tuc¡ón

Política de la Repúbl¡ca.

A continuación las normas de carácter reglamentario, que son dictadas por dist¡ntos

órganos, es decir, que no necesar¡amente deberán ser d¡ctadas por e¡ Organismo
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Leg¡slativo, pues r¡gen para un grupo l¡m¡tado de personas que

s¡tuac¡ón espec¡al determ¡nada.

se encuentran en una

Y por último ubicamos las normas jurídicas ¡nd¡vidual¡zadas, que obl¡gan a una persona

solamente.

4.3. Proceso lég¡slativo en Guatemala

Es la misma ley fundamental, la Constituc¡ón Polít¡ca de la República de Guatemala, la

que determina los pasos a seguir mediante una serie de etapas ordenadas,

concatenadas, legalmente establecidas, que tienen por objeto la creac¡ón o

mod¡f¡cación de una ley, a través de un Decreto em¡tido por el Organismo Leg¡slat¡vo,

único órgano facultado legalmente para el efecto, tal como lo establece Carta l\ilagna

en el Artícu¡o 157 : 'La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República,

compuesto por diputados electos d¡rectamente por el pueblo en sufragio un¡versal y

secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nac¡onal, para un período de cuatro

años, pudiendo ser reelectos."

En el mismo orden de ideas encontramos lo establecido en el Artículo 171: " Otras

atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: a) Decretar, reformar y

derogar las leyes..." Como se puede observar, la norma fundamenlal regula el proceso

legislativo, que obl¡gatoriamente debe observarse para que una ley nazca a la vida

jurídica del país y que se desarrolle de forma v¡gente, posit¡va y efectiva.
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De tal cuenta, los pasos a seguir en la creación de una ley son los siguientes:

- lnic¡ativa y presentación: El proceso de formac¡ón de la ley ¡nicia con Ia

presentación de la ¡niciat¡va de ley, facultad exclus¡va a determinadas personas,

organismos del estado e ¡nstituc¡ones, para presentar el proyecto de una ley a

considerac¡ón del Congreso de la República, in¡ciativa que después de

as¡gnado, entre otros aspectos, un número correlat¡vo de registro y la comis¡ón

que se encargará de estud¡arla, es remit¡da a la comisión respectiva a efecto de

obtener dictamen. La in¡ciativa debe llevar acompañados los antecedentes,

expos¡c¡ón de motivos, proyecto de decreto y los demás documenlos que s¡rven

de base para el estud¡o que le corresponderá a la comisión.

. lnst¡tuciones que tienen inic¡at¡va de ley: De conform¡dad con el Artículo

174 de la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca, t¡enen iniciativa de ley, los

d¡putados - que pueden presentar inic¡at¡vas en forma individual o grupal,

y suelen hacerlo por b¡oques legislat¡vos, comisiones o grupos

conformados por representantes de uno o var¡os bloques-, el Organ¡smo

Ejecut¡vo, la Corte Suprema de Just¡cia, la Universidad de San Carlos de

Guatemala y el Tr¡bunal Supremo Electoral.

. Forma de la inic¡at¡va de ley: Ante la Secretaría del Congreso se ¡ncluye

en la agenda para la lectura por el pleno. De conformidad con el Artículo

109 del Decreto número 63-94 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Organ¡smo Legislat¡vo, una in¡c¡ativa de ley
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debe presentarse redactada en forma de decreto y debe incluirse la

expos¡ción de los mot¡vos que dan or¡gen y que hacen necesar¡a,

¡mperativa o recomendable la promulgación de la ley respectiva.

Trámite en comisión: "Rec¡b¡da la in¡ciativa en la Comisión que el Pleno ha

designado para estudio y dictamen, e¡ Pres¡dente de la com¡s¡ón fija día y hora

para ses¡ón, citando a los ¡ntegrantes de la misma, a efecto de conocer el

conten¡do de la ¡niciat¡va. Del mismo modo, y si así lo desea, puede c¡tar al o los

d¡putados ponentes, en caso haya sido presentada por uno o varios diputados, o

al Min¡stro del Ramo respect¡vo, para que puedan dar las expl¡caciones

necesarias a la iniciat¡va objeto de estudio, lo que le perm¡tirá a la com¡sión tener

una exposición amplia y acertada para el juzgamiento del proyecto y de esa

forma, emit¡r con mayores elementos el dictamen respectivo.

Las enmiendas que sean aprobadas por la Com¡sión pueden ser incorporadas al

emit¡rse el d¡ctamen o bien presentarse en la d¡scusión por artículos del proyecto,

por lo que son conocidas de preferencia a cualqu¡er otra que se presente o que

en el curso de la d¡scusión por artículos se proponga. F¡nal¡zado el trámite en la

Comis¡ón, los proyeclos se entregan a Ia Secretaría del Congreso, para su

registro y reproducc¡ón, poniéndose a d¡scusión conjuntamenle con el d¡ctamen

em¡tido por la comisión de que se trate. Ad¡cional a ello, adecuado es indicar que

el plazo que las comisiones tienen para rendir d¡ctamen es de cuarenta y cinco

(45) días, contados a part¡r de la fecha en que reciben la in¡cial¡va de ley, salvo
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que se justifique la prónoga de dicho plazo mediante ¡nforme que la comis¡ón

debe presenlar al Pleno". s

Discus¡ón: Deliberación llevada a cabo por el pleno del Congreso en tres debates

o etapas, que se realizarán en ses¡ón llevadas a cabo en diferente fecha, con el

voto favorable de la mayoría absoluta, a excepción claro está, de los casos en

los que el mismo lo declare de urgenc¡a nacional para lo cua¡ se necesitará del

voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que Io

integran.

Primera y Segunda Lectura: Se da lectura al dictamen emitido por la

comis¡ón, el pleno tendrá facultad para aprobar o desechar las

conclus¡ones, o bien, si así lo considera necesario solicitar ampliac¡ón en

base a los puntos que considere inconclusos. Tanto en la pr¡mera como en

la segunda lectura o debate, se discutirá en térm¡nos genera¡es,

del¡berándose sobre la conslituc¡onal¡dad, importancia, conveniencia y

oportun¡dad del proyecto. F¡nalizada la d¡scusión puede ser que el

proyecto por considerarse inconst¡tucional se deseche o bien se reserva

para su trámite continuando en segunda lectura para real¡zac¡ón de

enm¡endas, y posteriormente pasará a la tercera lectura.

Tercera lectura o debate: En esta etapa se discutirán los pormenores del

proyecto, según lo establecido en el Artículo 176 de la Const¡tución

s López Ramos, Luis Eduardo. Revbla de la red de expertos iberoam€ricanog en parlamentos.
Págs. 17¡8.
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Polít¡ca de la Repúbl¡ca que señala claramente: "... no podrá votarse hasta

que se tenga por suf¡c¡entemente d¡scutido en la tercera sesión." S¡ d¡cha

votación resulta afirmativa, se in¡cia la discusión por artículos, si el

proyeclo mnsta de títulos o capítulos se discuten en esas div¡s¡ones o

bien pueden discut¡r los artículos uno a uno en part¡cular. Si en esta etapa

se presenian enmiendas se deben presentar por escrito deb¡endo darse

lectura a la m¡sma y proceder a la discusión del artículo que se pretende

enmendar antes de proceder a la votac¡ón.

Aprobación: Finalizada la discus¡ón de todos los artículos se procede a discutir

el preámbulo que consiste en la lectura y discusión de la parte considerat¡va, se

dec¡den los argumentos necesar¡os y fundamentales para la emis¡ón de la ley y

de la fundamentac¡ón legal que tiene el Congreso de la República para justificar

la em¡sión de una ley, que encajarán en los por tanto. Poster¡ormente se

procederá a rev¡sar la redacción, que en n¡ngún momenlo podrá variar el sent¡do

de lo anteriormente aprobado. Al final¡zar la aprobac¡ón y discus¡ón de la

redacción final, se incorporará fecha de emisión y remílase al Organismo

Ejecutivo, ¡mponiéndole el número correlat¡vo de decreto que le conesponda.

Una vez asignado el número a un proyecto de decreto, no cabe recurso para

realizar mod¡f¡caciones o enmiendas. Se le denom¡nará proyecto de decreto

hasta que finalice su proceso para convert¡rse en ley.

Sanción: Es la formalidad por la cual se pone en conocimiento al Ejecut¡vo de lo

aprobado por el Leg¡slat¡vo, etapa indispensable para que la ley pueda producir
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efectos. En esta etapa, el Pres¡dente de la Repúbl¡ca da cumpl¡m¡ento

obligación impuesta por la Carga lvlagna en el Artículo '177.

La sanc¡ón por el Ejecutivo puede real¡zarse de dos formas:

Expresa: Por escrilo dentro de los qu¡nce días posteriores a su recepc¡ón.

Tác¡ta: Esta se da cuando el Organ¡smo Ejecutivo no se pronunc¡a acerca

del proyecto de ley transcurr¡dos los quince días s¡gu¡entes a la fecha de

su recepción. El Congreso de la República lo tomará como sancionado y

promulgará eldecreto p¡loto como ley, dentro de los ocho días s¡gu¡entes.

Del m¡smo modo tendrá facultad para oponerse a sanc¡onaria med¡ante la f¡gura

del veto adoptando d¡cha decis¡ón en Consejo de M¡nistros y devolviéndola al

órgano especializado de la leg¡slación con sus observaciones, disponiendo para

el efecto de qu¡nce días, contados a partir de su recepc¡ón. Es importante

mencionar que según lo establecido en la Constitución Política de la República

de Guatemala en el Artículo 178 que lo regula: "Las leyes no podrán ser vetadas

parcialmente".

Pero s¡ después de consideradas las razones del veto, lo rechazare el

Congreso por el princ¡pio de pr¡macía legislat¡va y por votac¡ón de las dos

terceras partes del total de sus m¡embros, e¡ Ejecutivo deberá obligadamente

sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes.
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Promulgación: Tamb¡én denom¡nada publicac¡ón, cons¡ste en el acto de durlu u\\l@
conocer a qu¡enes será aplicada. Se ent¡ende como el mandato que aflrma el

valor imperat¡vo de la ley, o sea, el acto adm¡n¡strativo por el cual el Pres¡dente

de la República manda a publ¡car la norma en el diar¡o ofic¡al (D¡ar¡o de

Centroamérica).

- Vigencia: De la publicidad depende el ¡n¡c¡o de la aplicab¡lidad de la ley. La

prop¡a Constitución Polít¡ca de la República en el Artículo 180, estima que la ley

princip¡a a regir a los 8 días de su publicación íntegra en el d¡ar¡o ofic¡al, pero

deja en libertad al Congreso para ampliar o reduc¡r dicho plazo o su ámb¡to

terr¡torial de aplicación. Al tiempo que med¡a entre la publicación y la apl¡cación

de la vigencia de una ley se le denom¡na en doctrina Vacatio Legis.

4.4. ¿Cómo se material¡za la réforma y derogación de una ley?

Por reforma se ent¡ende, que se realizará una introducción de cambios parc¡ales en la

ley v¡gente, en tanto que a la sust¡tución total se le denomina abrogación o derogación

de la ley, por ende se concluye en que solo una ley reforma o deroga a otra ley.

En el caso de la reforma a la ley, es menester aclarar que hay dos proced¡m¡entos que

se real¡zarán depend¡endo de la ley de que se trale, así pues, para la reforma de las

leyes con rango de carácter constitucional o leyes const¡tuc¡onales, es decir, las

creadas o aprobadas por una Asamblea Nac¡onal Constituyente, requieren previo a su

mod¡ficación mntar con opinión favorable de la Corte de Constituc¡onalidad y a
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continuación, que sean aprobadas por mayoría cal¡f¡cada, es dec¡r, con la votac¡óNg!y'

favorable de las dos terceras partes (actualmente equivale a 105 votos) del número total

de d¡putados que integran el Congreso de la Repúbl¡ca.

En el caso de la reforma de las leyes ord¡nar¡as, es dec¡r, las creadas por un Congreso,

una Asamblea Legislativa o bien por el Jefe de Estado - en el caso de los gob¡ernos

de facto -, se requiere de mayoría absoluta para su aprobac¡ón, lo que s¡gnifica que se

deberá contar con la votac¡ón favorable de la mitad más uno del total de diputados que

¡ntegran el Congreso de la República (actualmente equ¡vale a 80 votos). S¡endo este es

el caso de la casi totalidad de normas ordinar¡as.

El procedimiento de reforma de una ley se llevará a cabo con los m¡smos pasos que se

real¡zan para la creac¡ón de la misma, mn la var¡ac¡ón de que en las sesiones de

discusión en lugar de dar lectura por artículos, la Secretaría del Congreso informa al

Pleno del orden de su presentación, que podrá ser en base a su sentido:

- Las de supresión total;

- Las de supres¡ón de una frase o palabra;

- Las de sust¡tuc¡ón parc¡al;

- Las de sust¡tución total; y,

- Las de adición.

Adoptadas o rechazadas las

dependiendo del caso, en su

enm¡endas, se vota sobre la aprobación del artículo,

redacción original o del artículo ya enmendado. S¡ se
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tratara de la aprobac¡ón de una enmienda por supresión total, ya no se vota sobre "ffi
artículo suprim¡do, y s¡ tratase de una enm¡enda por sust¡tución total, deberá just¡ficarse

que su sentido es lo sufic¡entemente diferente para su discusión y votación en forma

separada.

4.4.1. Derogación tácita

Una nueva ley, expresamente deroga la v¡gencia de la anterior, aunque no regule su

mater¡a, pero es importante hacer notar que la deja sin vigenc¡a pero en forma parcial.

Para ampl¡ar lo anter¡or c¡to al autor Guillermo Cabanellas que al respecto señala:

"Abolición, anulac¡ón o revocac¡ón de una norma jurídica por otra posterior procedente

de autoridad legít¡ma. Técnicamente, la derogación constituye, en sentido estricto, la

modificac¡ón parc¡al de una ley o costumbre anterior, y no la supresión o anulac¡ón total

de una u otra, constitutiva más propiamente de la abrogac¡ón. . . "3'g

4.5. Propuesta de reforma del Artículo 12 de la Ley de Prop¡edad lndustr¡al

Decreto 57-2000 en cuanto a la regulación del plazo para declarar el abandono y

por €nde, decretar el archivo dé las sol¡citudes no gestionadas

Actualmente las autoridades del Reg¡stro de la Prop¡edad lntelectual, no tienen potestad

para declarar el arch¡vo de sol¡c¡tudes de s¡gnos d¡stint¡vos por la falta de instancia de

parte del ¡nteresado, aunque en muchos casos sea evidente la trampa epistémica en la

not¡f¡cac¡ón de resoluciones de d¡chas solicitudes. Dicha ent¡dad no cuenta con recursos

3e Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual, Tomo l. Páq. 21
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necesarios para poder realizar las notificaciones a los interesados, y de tal cuenta,

resulta imperat¡vo reformar el Artículo l2 de la Ley de propiedad lndustrial, Decreto 57-

2000 del Congreso de la República, toda vez, que la om¡s¡ón en la norma juríd¡ca

descrita, const¡tuye laguna legal, para el volumen de sol¡c¡tudes que el Reg¡stro de la

Prop¡edad lntelectual maneja a la fecha.

Cuando a criterio del registrador, un signo distint¡vo se asemeja mucho al de una

sol¡c¡tud ¡nactiva, éste rechaza la sol¡c¡tud posterior, aun cuando el últ¡mo sol¡citante

ev¡dencie la ¡nacción por med¡o de la respuesta a una resolución de objeción

planteada. Bajo esta premisa, muchas ent¡dades solicitantes, acuden a las autor¡dades

del Registro para que se real¡ce la not¡ficación respectiva a fin de que el primer

solic¡tante man¡fieste su interés en el expediente de inscr¡pción.

El Reg¡stro de la Prop¡edad lntelectual al no poder satisfacer tal petición, delega esa

facultad al jnteresado, pudiendo éste real¡zarlo por medio de Notario, tal como lo ¡ndica

Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Propiedad lndustrial Acuerdo Gubemativo

número 89-2002: "Notif¡caciones. El Registro not¡ficará sin necesidad de gest¡ón de

parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las

que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definit¡vas que se emitan

en cualesquiera de las formas siguientes: a)...; b)...;c)PormediodeNotario: ..."

Cuando el ulterior solicitante no cuenta con los recursos necesarios para realizar tales

acciones, se l¡m¡tará a acatar la resolución em¡t¡da por el registrador, en caso ¡e fuere

desfavorable, perdiendo así su solicitud de marca y en consecuencia, cualqu¡er
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invers¡ón que haya realizado en relación al ¡anzamiento y colocac¡ón del producto en

mercado.

En las hipótesis mencionadas, tanto de la notif¡cac¡ón que realiza el sol¡c¡tante a su

costa, como la resolución que deniega defin¡tivamente Ia inscr¡pc¡ón de un signo

distintivo -pese a la demostración de la trampa ep¡stémica en la inacción del solicitante

dentro del procedim¡ento de ¡nscripc¡ón- los usuar¡os p¡erden tiempo e ¡ncurren en

gastos ad¡cionales, que no tendrían que real¡zar si al tenor de la ley se transmite la

atribución de la declaración del archivo de los exped¡entes a las autoridades del

Reg¡stro.

4,5.1. Razonami€nto y fundamentación de la propuesta de la reforma

Las funciones atribuidas a los Registradores se encuentran mntenidas dentro del

Reglamento de la Ley de Prop¡edad lndustr¡al (Acuerdo Gubernativo número 89-2002),

en el Artículo 92, como s¡gue:

a) "Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su

conoc¡m¡ento y requerir a los interesados de los documentos adicionales que

est¡me necesarios para resolver;

b) Autor¡zar con su firma y sello del Registro las ¡nscr¡pc¡ones y anotac¡ones que

corespondan;

c) Emitir los certif¡cados o títulos que acred¡ten la titularidad de los derechos

inscritos, así como las reposiciones de éstos en caso de extravío o destrucción;
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Emit¡r ¡nformes o dictámenes sobre los asuntos de su competencia,

sean requeridos por las autor¡dades administrat¡vas super¡ores o

competentes;

Organizar y dir¡gir el trabajo y actividades que correspondan al Reg¡stro;

Formular el proyecto de presupueslo de la ¡nst¡tución y ejecutar el m¡smo;

Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual real¡ce el

Reg¡stro;

Em¡l¡r acuerdos intemos, c¡rculares, instructivos y guías de criterios relac¡onados

con sus act¡v¡dades;

D¡sponer de las medidas disc¡pl¡nar¡as que conespondan respecto a los

func¡onarios y empleados admin¡strativos; y

j) Cualesqu¡era otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz

admin¡strac¡ón."

Como se puede observar en n¡nguno de los inc¡sos anleriores se le faculta al

Reg¡strador para real¡zar una acción administrativa como la del arch¡vo de una solicitud,

de oficio en el caso de la inacción de un solicitante, pues no hay fundamento en la

legislación actual que le ampare.

Con el flujo del comercio en nuestro país el volumen de solic¡tudes ha ¡ncrementado

considerablemente dentro del Reg¡stro de la Prop¡edad lnte¡ectual, s¡endo este un

aspecto positivo, pero por el aspecto negat¡vo, esta entidad no logra rea¡¡zar todas sus

funciones, pues por la acumulación de expedientes que debe revisar para poder d¡ctar

una resolución no logra concluir los proced¡mientos en los t¡empos esperados.

e)

f)

s)

h)
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En el año 2000 entra en vigenc¡a la Ley de Propiedad lndustrial, Decreto 57-2000 del

Congreso de la República, con la cual se tenían altas expectat¡vas en la mejora del

sistema reg¡stral, pero que no se ajusta ya a la matiz ep¡stém¡ca actual, pues la

acumulada cant¡dad de exped¡entes no permite que se real¡cen todas las not¡ficac¡ones

correspond¡entes, y el Reg¡stro ha optado por las notif¡caciones en su sede, s¡endo

¡nteresado qu¡en debe ¡nstar el avance de su sol¡c¡tud, pero queda claro que esto en

gran parte de los casos no sucede, al punto evidenc¡ado de existir expedientes con más

de qu¡nce años de ex¡stenc¡a, rebasando el tiempo de protección reg¡stral que se le

puede conceder a un s¡gno distintivo.

Las auloridades del Reg¡stro de la Prop¡edad lntelectual en algún t¡empo, resolvieron

que ¡as solic¡tudes anler¡ores al Decreto 57-2000 que no fueren instadas por el

solic¡tante serían declaradas abandonadas. Dichas resoluc¡ones no fueron arb¡trarias,

por el contrario, se aplicaron en base al fundamento conten¡do en el Convenio

Centroamericano para la Protección de la Prop¡edad lntelectual, que regía antes de la

entrada en v¡gencia del Decreto actual. En este Convenio, se establecía en el Artículo

229 que: "Las sol¡c¡tudes de registro y las acciones que se ejerc¡ten bajo el ¡mperio de

este Conven¡o se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho, s¡ no se

insta su curso dentro de un año, contado desde la últ¡ma notificac¡ón que se hub¡era

hecho al interesado o ¡nteresados. No procederá la caduc¡dad por el transcurso del

térm¡no señalado en el párrafo precedente, cuando la sol¡c¡tud o la acc¡ón hubieren

quedado sin curso por fuerza mayor o por cualqu¡er otra causa independiente de la

voluntad del interesado o interesados. En estos casos se contará d¡cho término desde

que el interesado o interesados hub¡eran pod¡do ¡nstar el curso de los autos. ( el

91



ÁF.-
Rj""@:9

a las solicitudes qr" fr".n 
\@

lo que se logró descongest¡onar

subrayado es prop¡o). Esta d¡sposición se aplico

ingresadas al tenor de la ley vigente en esa época, con

la acumulac¡ón de exped¡entes ¡nactivos.

4.5.2 De la propuesta de la redacción

Artículo 12 de la Ley de Propiedad

Congreso de la República

En la actual¡dad, son pocos los exped¡entes a los que apl¡caría una resolución basada

en ley anter¡or y no ex¡sle en la norma vigente, regulac¡ón s¡m¡lar con la que se pueda

fundamentar la caducidad de un expediente y decretar su archivo. Hoy día si el

Registrador realiza tal acc¡ón, v¡ola el derecho de sol¡c¡tud y prelación de los que goza

el usuario, pues actuaría arbitrar¡amente, por lo que las solicitudes ¡ngresadas desde el

uno de nov¡embre de dos mil, fecha en que entra en vigor el Decreto 57-2000, si no han

s¡do ¡nstadas a la fecha, continuarán v¡gentes por tiempo ¡ndefinido, hasta que no se

realice la modif¡cac¡ón necesaria a la normat¡va que faculte a las autoridades del

Registro para declarar el evidente abandono y archivo de la solicitud.

para la realización de la de reforma

lndustr¡al Decreto número 57-2000

del

del

lmperativo resulta pues, ÍealizaÍ la reforma al Decreto 57-2000, en el ArtÍculo 12, que

con pequeñas enmiendas puede devenir en la verdadera epistemología jurídica, el

razonamienlo aplicado a la problemát¡ca aclual para rcalizaÍ la modif¡cac¡ón a la ley,

pues lo innovador sería que se real¡zara el aporte derivado del estud¡o y análisis juríd¡co

y no como la repetición de normas importadas como consecuenc¡a de la alienación por

la cultura ¡mpuesta.
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La redacción actual del Artículo 12 de la ley en cuest¡ón es la s¡guiente:

Artículo 12. Abandono de la gest¡ón. Salvo aquellos casos en los que se establezca un

plazo específ¡co, las sol¡c¡tudes que se presenten de conformidad con esta ley se

tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho cuando el ¡nteresado no

cumpla con lo que le sea requerido por el Registro, dentro de un plazo de seis meses,

contados a partir desde la última not¡ficación que se le hubiere hecho. El abandono

causará la pérd¡da de la prelac¡ón y de of¡c¡o el archivo de la solicitud, sin necesidad de

declarac¡ón alguna.

Y a cont¡nuación se presenta la redacc¡ón que se propone, para la ag¡l¡zación deltráfico

de sol¡citudes dentro del Registro de la Propiedad lntelectual:

Artículo 12. Abandono de la gestión. Salvo aquellos casos en los que se establezca un

plazo específico, las sol¡citudes que se presenten de conformidad con esta ley se

tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho cuando el interesado no

cumpla con lo que Ie sea requerido por el Registro, denlro de un plazo de seis meses,

contados a partir desde la últ¡ma notificac¡ón que se le hub¡ere hecho. El abandono

causará la pérdida de la prelación y de ofic¡o el archivo de la sol¡citud, s¡n necesidad de

declaración alguna.

Las solicitudes de marca, nombres comerc¡ales y expres¡ones de publicidad, así como

las solicitudes de renovac¡ón de marca y expres¡ones de publicidad, presentadas de

conform¡dad con esta ley, serán ¡mpulsadas por la parte ¡nteresada. En consecuencia,
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ponga en movim¡ento la solic¡tud, dentro de un plazo de se¡s meses, mntados desde la

fecha de flrma de la últ¡ma resolución que se encuentre en el Registro.

Para el caso de sol¡ciludes de marca, nombres comerc¡ales y expres¡ones de

publicidad, el abandono causará la pérd¡da de la prelación y de oficio el archivo de la

solicitud, sin necesidad de dec¡aración a¡guna. Para las sol¡c¡tudes de renovación,

causará la extinc¡ón del derecho por venc¡m¡ento del plazo de protecc¡ón por no haber

culminado el trámite de renovación, y el archivo de la sol¡citud, s¡n necesidad de

declarac¡ón alguna.

Como se puede observar, la amb¡güedad en cuanto a la ¡nstanc¡a una notificac¡ón se

d¡s¡pa al espec¡ficar que, las sol¡c¡tudes serán ¡mpulsadas por la parte interesada, y

establec¡endo el plazo prudenc¡al de se¡s meses para hacerlo, perdiendo cualquier

derecho adquir¡do, caducando ipso jure y por ende, declarando el archivo de dicha

sol¡citud.

4.5.3. La necesidad de agilizar la tramitación de las solicitudes de reg¡stro de

signos dist¡ntivos

El Estado al garantizar la liberfad de ¡ndustr¡a, comercio y trabaio, tiene primeramente

un comprom¡so con la población, y en eltema tratado en la presente ¡nvestigación, para

con los comerciantes que son al mismo tiempo solic¡tanles dentro del sistema reg¡stral

del Registro de la Propiedad ¡ntelectual.



Posteriormente a n¡vel ¡nternac¡onal, pues ha adqu¡r¡do diversos compromisos

¡ntemac¡onales por med¡o de Tratados de L¡bre Comerc¡o, que han derivado en el

fortalec¡miento del comerc¡o nac¡onal, y es prec¡samente derivado de uno de esos

compromisos que nació la Ley de Propiedad lndustrial v¡gente. Es así que la últ¡ma

ratificación de estos comprom¡sos fue realizada a través del Tratado de Libre Comercio

entre los Estados Unidos de América, Repúbllca Dom¡n¡cana y los Países

Centroamericanos (CAFTA-DR), en el cual se real¡zó la observanc¡a del tema de

prop¡edad intelectual, e ¡ndustrial al refer¡rse a las marcas dentro de ese apartado, por

la relevancia que dichos derechos han mbrado dentro de la comunicación y de!

comercio, y dedica un capítulo completo a estos temas, para constreñ¡r a los Estados

participantes a re¡v¡nd¡car los derechos confer¡dos por d¡cho tratado y así demostrar la

plena d¡spos¡ción para la correcta aplicación del ordenam¡ento jurídico a favor del

desarrollo de relaciones mult¡laterales, por lo que resulta procedente c¡tar las

disposiciones generales del Tratado en referencia, que en su Artículo 15.1 ind¡ca:

"Cada parte, como minimo dará vigencia a este Capítulo. Una Parte puede, aunque no

está obl¡gada a ello, ¡mplementar en su legislac¡ón nacional una protecc¡ón y

observanc¡a de los derechos de prop¡edad intelectual más ampl¡a que la requerida bajo

este Capítulo, a condición de que d¡cha protección y observancia no ¡nfrinja este

Capítulo".

Con pequeños cambios que reforman la legislac¡ón actual, el Estado podrá realizar un

importante avance que vendrá a favorecer a todas las partes ¡mplicadas en el desarrollo

económ¡co del país, desde el usuario que posee el derecho ¡nalienable de comerc¡ar y

ejercer ¡ndustr¡a líc¡ta bajo un signo identificador de su elección, pasando por la
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institución registral que se beneficiará con el descongeslionamiento admin¡strat¡vo de

exped¡entes, y f¡nal¡zando con la seguridad jurídica que brindará a todos los Estados

parte de los acuerdos multilaterales que han de real¡zar sus ¡nvers¡ones en nuestro

país, lo cual nos encaminará a la verdadera ep¡stemología jurídica aplicada a la realidad

social.
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CONCLUSIONES

1. En la economía actual la Propiedad lntelectual ha cobrado un lugar priv¡leg¡ado

en el desarrollo del comerc¡o, por ello la protecc¡ón de los derechos que amparE¡ son

de suma importancia para comerc¡anles y empresas que hoy en día cuentan dentro

de sus inventarios a los derechos de prop¡edad intelectual como los act¡vos de

mayor valor pecun¡ario.

2. El Estado de Guatemala ha tratado de integrarse al crecienle mercado

económ¡co ¡nternacional, med¡ante la aceptación y ratificac¡ón de diversos Tratados,

entre los cuales f¡guran los de protección a la Propiedad lntelectual, que der¡van en

el compromiso de mejora en los métodos y sistemas del país para obtener

rec¡proc¡dad en el comercjo.

3. El Estado, en cumplim¡ento al mandato constituciona¡ de garantizar la libertad de

¡ndustria y comerc¡o ha delegado en el Reg¡stro de la Propiedad lnte¡ectual el

resguardo de los derechos patr¡moniales de carácter exclus¡vo que confiere el

Derecho de Propiedad lntelectual.

4. Dentro del proced¡miento de inscr¡pción de signos distintivos en el Registro de la

Propiedad lntelectual de Guatemala, las notif¡caciones son de suma importancia,

pues tienen por func¡ón comunicarle al sol¡c¡tante una resolución concemiente a su

solicitud, y al m¡smo t¡empo perm¡tir que los plazos respect¡vos corran en función de

lo regulado en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de propiedad
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lndustrial. Cuando estas no se real¡zan por artif¡c¡o de los usuar¡os, los plazos no ""W
consuman y los exped¡entes quedan varados, acumulándose dentro del Reg¡stro,

que no tiene potestad para declarar el arch¡vo de los mismos por el simple

transcurso del t¡empo derivado de la inacción del solicitante.

5. Los derechos de Prop¡edad lntelectual se ven vulnerados por sistemas

reg¡strales regidos por legislaciones ambiguas que no perm¡ten el avance de las

so¡¡citudes, en particular, las de ¡nscripción de s¡gnos d¡st¡ntivos, que han dado

cab¡da a la realización de Ia trampa epistémica por parte del usuario, privando a

otros el derecho de ejercer ¡ndustria lícita bajo un signo protegido que dentro del

comerc¡o le d¡st¡nga de los demás.

6. La epistemología es la herram¡enta del saber que permite conocer la verdad,

para Íealiz anál¡s¡s adecuados de los métodos que se ut¡l¡zan en cualquier área

de aplicac¡ón en nuestras v¡das, y específ¡camente la ep¡stemologia jurídica auxil¡a a

los Abogados y Notarios en la realización de exámenes críticos de la evolución del

conoc¡miento en el mundo cambiante del derecho, y de las perspect¡vas analíticas

del conocim¡ento jurídico.

7. La acumulación de exped¡entes dentro del Registro de Prop¡edad ¡ntelectual

surge por la trampa epistém¡ca que el usuario real¡za al s¡stema registral.

Derivando en la urgenc¡a de realizar la modif¡cac¡ón a la legislac¡ón actual para el

descongeslionam¡ento de expedientes varados dentro de esa institución que ayuden

a la elim¡nac¡ón de obstáculos en las sol¡citudes inscripc¡ón de d¡stintivos.
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ffiRECOMENDACIONES

'1. Que con el buen ¡mpulso que Guatemala ha ganado dentro de comercios

internac¡onales se Ie dé la atenc¡ón debida a los Derechos de Prop¡edad lntelectual,

pues al carecer de certeza juríd¡ca la ¡nvers¡ón nacional e ¡nternacional disminuye, lo

que se refleja en el pobre crecim¡ento de la economía, que aunque cuenta con los

recursos necesarios no logra el repunte esperado.

2. El Estado de Guatemala, al ser parte de los diversos Tratados lnternacionales en

mater¡a de Prop¡edad lntelectual debe cumpl¡r @n ¡os comprom¡sos ral¡ficados,

br¡ndando segur¡dad jurídica, para lograr la reciproc¡dad entre los Estados contratantes,

y con ello cerrar brechas y liberar el tráfico comercial para mantenerse a la vanguard¡a

del avance de la economía ¡nternacional.

3. Que las autor¡dades del Registro de la Propiedad lntelectual apl¡quen correctamente

criterios e interpretac¡ones legales ajustadas a derecho en sus resoluciones para velar

porque se cumplan las garantías constituc¡onales relal¡vas al comerc¡o y del derecho de

prop¡edad.

4. Debe ajustarse la legislac¡ón actual al espacio y tiempo actual, pues las necesidades

que se tenían al momento de entrar en v¡gencia las leyes que rigen los derechos de

propiedad ¡ntelectual no son las mismas que se tienen al día de hoy, por lo que resultan

ambiguos y vulneran los derechos de prop¡edad ¡ntelectual.
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5. La costumbre ha prevalecido antes que la ley, al

/-'$'81.x
i¡-;1"'"ffi\4, ."r

trLrncer el usuar¡o mismo t".W

notificaciones, lo cual ha s¡do p¡lar fundamental para la trampa ep¡stémica, resultando

imperante la reforma de la legislación actual, específlcamente en el Artículo 12 de la

Ley de Propiedad lndustrial, aclarando que el usuario instará el avance de su sol¡c¡tud y

s¡ así no lo hiciere, se facultará a las autor¡dades del Reg¡stro para que en el t¡empo

prudencial, establec¡do por un plazo, pueda decretar su archivo s¡n responsabilidad de

su parte.
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