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mi recaido procedi a asesorar el trabajo de tesis de la estudiante CINTYA OLIDETT SANCHEZ
HERNANDEZ, intitulado: “ANALISIS JURIDICO DE LA PROTECCION INDUSTRIAL DEL NOMBRE
COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR” vy para el efecto me

permito exponer lo siguiente:

1)En_cuanto al contenido cientifico y técnico de la presente investigacién: El cual consiste

principalmente en la definicién tanto doctrinaria como legal de las instituciones juridicas de la
marca y el nombre comercial, ademds de establecer sus caracteristicas y principios,
determinando la problematica generada por el uso de palabras conocidas o de uso popular para
el registro, ya sea de marcas o nombres comerciales, y propone una solucién legal a dicha

problematica.

2) De los métodos y técnicas utilizados:  Se utilizé adecuadamente los métodos siguientes:

deductivo, analitico y sintético. En cuanto a las técnicas de investigacidn, se utilizaron: la

investigacion bibliografica, juridica, electronica y documental. Tanto los métodos y técnicas
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sefialados permiten darle un soporte estable a la investigacion y desarrollaria de manera

adecuada.

3) En cuanto a la redaccién del presente trabajo: es prudente opinar que se han observado las
correctas técnicas gramaticales, con lo cual se ha logrado brindar definiciones, analisis,
analogias, y formas comparativas para lograr con ello, una presentacién acorde al tecnicismo

gramatical.

4) Del contenido y contribucién cientifica del presente trabajo investigativo: el presente

trabajo constituye un aporte cientifico que contribuye para el estudio de las instituciones
propias del derecho de propiedad industrial, como lo son en este caso, la marca y el nombre
comercial, brindando soluciones técnicas y juridicas cuando se pretenda el registro de una

marca o nombre comercial utilizando palabras comunes o de uso popular.

5)De las conclusiones y recomendaciones: Al respecto, es procedente opinar que el presente
trabajo investigativo contiene conclusiones y recomendaciones que congruentemente se

ajustan al contenido del trabajo.

6) En_cuanto al cumplimiento de los objetivos de la investigacién: Opino que desde su proyecto

inicial la presente investigacién ha cumplido con los lineamientos trazados y se ha demostrado
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la capacidad investigativa de la bachiller, ya que utilizé una bibliografia adecuada, realizando las

consultas y citas correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, el tema fue debidamente desarrollado y considero que retne
los requisitos necesarios establecidos en el reglamento correspondiente, por lo que es
procedente otorgar DICTAMEN FAVORABLE aprobando el presente trabajo de tesis, por las
consideraciones citadas, pues el mismo retne en general los requisitos establecidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y

Sociales y del Examen Publico.

Me suscribo de usted, con muestras de mi 'dracién y estima —

Colegiado10359

Lic. Mynor Seuds Marsass Rgcinos
ﬁfgdo_y?(aun’a
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 08 de julio de 2013.

Atentamente, pase al LICENCIADO JAVIER EFRAIN SANTIZO VICENTE, para que proceda a
revisar el trabajo de tesis de la estudiante CINTYA OLIDETT SANCHEZ HERNANDEZ,
intitulado: "ANALISIS JURIDICO DE LA PROTECCION INDUSTRIAL DEL NOMBRE
COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado para realizar las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, asimismo, del titulo del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente debera cumplir con los requisitos establecidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, haran constar en los dictdmenes correspondientes, su opinién respecto del contenido
cientifico y técnico de la tesis, la metodologia y técnicas de investigacion utilizadas, la
redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucién cientifica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban o desaprueban el
trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes”.
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Tengo el honor de dirigirme a usted, con el fin de manifestar que por providencia de fecha ocho de julio
de dos mil trece, emanada de esta unidad, he sido nombrado revisor de tesis de la bachilier CINTYA
OLIDETT SANCHEZ HERNANDEZ, sobre su trabajo de tesis denominado; “ANALISIS JURIDICO DE LA
PROTECCION INDUSTRIAL DEL. _NOMBRE COMERCIAL Y MARCA CUANDQ SE UTILIZAN
PALABRAS DE USO POPULAR’,_en esa virtud rindo el DICTAMEN respectivo en la siguiente forma:

Ef trabajo de fa bachiller CINTYA OLIDETT SANCHEZ HERNANDEZ, consta de cuatro capitulos de la
siguiente manera: inicia con la definicién de la propiedad intelectual, para luego proceder a estabiecer la
diferencia entre derechos de autor y propiedad industrial, a la vez hace una sintesis de los precedentes
histéricos de la propiedad industrial; en el capitulo segundo realiza un analisis técnico doctrinario sobre la
marca y el nombre comercial, enunciando sus respectivas definiciones, principios, diferencias y
regulacion legal; en el capitulo tercero presenta la problematica surgida de ia competencia desleal, pero
la enfoca especialmente en cuanto a la propiedad industrial, las marcas y nombres comerciales;
finalizando dicho trabajo con un analisis juridico acerca de los conflictos surgidos cuando se pretende el

registro de marcas o nombres comerciales utilizando palabras de uso comun o popular.

El trabajo de investigacion se realizé con base en los requisitos establecidos en el Articulo 32 del

Normativo para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, los cuales son:
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10°. Calle 9-68 zona 1, Edificio Rosanca 4to. Nivel oficina 403, ciudad de Guatemala

Teléfono: 50408106

El contenido cientifico y técnico del trabajo de investigacion: de lo cual estimo que es un trabajo
realizado objetivamente y constituye una investigacion con respaldo cientifico aceptable.

La metodologia; en cuanto a los métodos utilizados en la presente investigacion se aplicaron
correctamente pues se puede denotar que de la exposicion pasa a un analisis concreto.

Técnicas de investigacion utilizadas: como lo son la técnica de investigacion bibliografica,
juridica, electronica y documental, mismas que se utilizaron para poder realizar y emitir
conclusiones dentro del presente estudio.

La redaccidn del trabajo de investigacion: en la cual se encuadran correctamente las técnicas
ortograficas y de redaccion habiéndose aplicado las mismas adecuadamente.

Las conclusiones y recomendaciones: que de forma clara y precisa resumen los puntos
medulares de la investigacion, constituyéndose en las conclusiones, y a la vez las
recomendaciones gque en una forma propositiva plantean soluciones a las instituciones
pertinentes.

De la bibliografia: se aprecia que se hizo la recoleccion adecuada, que brinda la posibilidad de

ser consultada y confirmada.

Por lo tanto, el trabajo de investigacién realizado contribuye al desarrollo y estudio del derecho de

propiedad industrial, especialmente el nombre comercial y marca. Por lo anterior, es procedente emitir
DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de tesis de la bachilier CINTYA OLIDETT SANCHEZ HERNANDEZ,

ya que cumple con la reglamentacion establecida para los trabajos de tesis, previo a optar a los titulos

profesionales de abogada y notaria, y el grado académico de licenciada en ciencias juridicas y sociales.

Lic. JAVIER

ABOGAD

Olegiado 3997
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TRICENTENARIA

Universidad de San Carlos de Guatemala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala. 30 de
enero de 2014,

Con vista an {os dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de la
estudiante CINTYA OLIDETT SANCHEZ HERNANDEZ, titulado ANALISIS JURIDICO DE LA
PROTECCION INDUSTRIAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN
PALABRAS DE USO POPULAR. Articulos: 31, 33 vy 34 del Normativo para la Elaboracion de

Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pdblico.
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INTRODUCCION

A raiz de la restricciones que existen para las personas individuales o juridicas en
cuanto a la limitacién para utilizar una palabra determinada, la cual no obstante a existir
dentro del bagaje cultural 0 vocabulario; la misma no puede ser utilizada por otra dentro
del mismo ramo. Lo cual ocasiona que haya una tergiversacion a su derecho, debido a
que si bien es cierto dicho nombre comercial 0 marca, ya es reconocida dentro del ramo
por el consumidor o usuario, también lo es que la misma no es una creacidén y tampoco

es novedosa.

Por lo anterior y en base al fendmeno en cuanto a la proteccion industrial, que ha sido
cambiante, el cual ha requerido que en varias legislaciones de Latinoamérica, y por
supuesto en Guatemala, en la que se han promulgado las leyes pertinentes a
establecer la propiedad industrial, como una forma especial de propiedad, con sus
propios principios doctrinarios, e instituciones, amparados por la tutela y proteccion del
Estado.

El objetivo de la presente investigacién, por lo tanto reside en determinar aquélios
casos de los conflictos tanto doctrinarios y legales, que pudieren surgir cuando en
marcas 0 nombres comerciales, se utilicen palabras de uso comun o popular,
considerando que dichos términos no pueden constituir propiedad particular de ninguna
persona individual o juridica, puesto que no son producto de la creatividad humana. En
tal sentido se comprobé la hipétesis planteada, en cuanto a que si se da la existencia
de conflictos en marcas 0 nombres comerciales, por la utilizacién de palabras comunes

o de uso popular.

El presente estudio de tesis esta contenido en cuatro capitulos, de los cuales el
primero tiene el propdsito del estudio de la propiedad intelectual, sus antecedentes
historicos y de la division de la misma en derechos de autor y propiedad industrial; el
segundo capitulo comprende lo relativo a la descripcion doctrinaria, definicién,

funciones, y diferenciacién relacionados a la marca y al nombre comercial; el tercer

()




capitulo establece un analisis de la proteccién contra la competencia desleal, peré‘-
aplicado al ambito de la propiedad industrial; el cuarto capitulo sintetiza los principios
de novedad y originalidad marcaria y de nombres comerciales, para de esta manera
definir los conflictos que surgen del uso de paiabras de uso comdn o popular para la
solicitud de registro de marcas o nombres comerciales, proponiendo soluciones a los

mismos.

En la investigacion e informe final se utilizaron lo métodos: inductivo, deductivo,
analitico e historico, para tener una visiébn amplia respecto de la doctrina y normativa
legal consultada. Asimismo se aplico la técnica de investigacion bibliografica y
documental, mismas que comprueban que se hizo la recolecciéon de bibliografia
adecuada, que brinda la posibilidad de ser consultada y confirmada, aportando con ello

al estudio de esta institucion juridica.

Por lo tanto la finalidad del presente estudio sera de utilidad para que conforme la
sociedad necesite utilizar para sus propios fines, palabras de uso popular o comunes,
pueda realizarlo, sin el temor de que pueda ser demandado por la otra parte, debido a
gue lo pretendido es que dichas personas puedan explotarias tomando en cuenta una
diferencia de color, letra, etc. para no crear una confusién al usuario final, pero sin el

apoderamiento de la misma, solo para una persona individual o juridica.

(if)



CAPITULO |

1. Propiedad intelectual

Es importante, al iniciar a tratar el presente analisis juridico, establecer que es el Estado
de Guatemala, el tutelar y garante de los derechos de sus habitantes, ya sean estos
personas individuales o juridicas, ello fundamentado en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, la cual establece en su Atticulo primero, de la siguiente
manera: “Articulo 1. Proteccion de la persona. El Estado de Guatemala se organiza
para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizacion del bien

comun’.

Uno de los derechos garantizados constitucionalmente, lo constituye el derecho de
propiedad, el cual segun el autor Manuel Ossorio comprende: “la facultad legitima de
gozar y disponer de una cosa con exclusidén del ajeno arbitrio y de reclamar su

devolucién cuando se encuentra indebidamente en poder de otro”..."

Una categoria especial del derecho de propiedad, se constituye por la denominada
propiedad intelectual, y la misma es también objeto de la proteccién y regulacion dentro
del ordenamiento juridico guatemalteco, para tal fin se encuentra regulada
primordialmente y atendiendo a jerarquia normativa en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, y también en leyes ordinarias y reglamentos que mas

adelante se detallaran dentro del presente analisis.

! Ossorio Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag. 619

1




En ta! virtud, si el derecho de propiedad implica en un sentido amplio una facultad de
quien sea titular del mismo, una facultad tanto de disponer y gozar de una cosa
determinada, asi como también incluye el derecho de oponeria ante todas las personas,
dandose de esa manera, con el derecho de propiedad intelectual una situacién idéntica,
solamente que dentro del derecho de propiedad intelectual, el objeto de tutela legal sera
precisamente proteger y establecer la normativa pertinente a garantizar la creacion

humana en todas sus implicaciones.

Derivado de lo anterior, la propiedad intelectual, se define como: “la forma bajo la cual
el Estado protege el resultado de! esfuerzo creador del hombre y algunas de las
actividades que tienen por objeto la divulgacion de dichas creaciones™. Es decir, que
todo aquello que sea producto o resultado de la creatividad e invencion humana es
protegido como parte del derecho de propiedad intelectual, dicha proteccién compete
como ya se senald al Estado de Guatemala, a través de los distintos organismos, en
este caso especifico es el Organismo Legislativo por medio del Congreso de la
Republica el cual a través del proceso legislativo, promulga las leyes concernientes y
aplicables a la propiedad intelectual, luego de promuigadas son sancionadas por el
Organismo Ejecutivo, posteriormente de la publicacion correspondiente en el Diario

Oficial, se tienen por leyes vigentes y aplicables en toda la Republica.

Ademas, en caso de conflictos o controversias surgidas de la aplicacién o violacion de
las mismas es al Organismo Judicial, a quien corresponde el conocimiento y resolucion

de los conflictos de la materia. En este caso por razones de competencia seran los

2 Secretaria de Integracién Econdmica Centroamericana. Patentes de invencién y disefios
industriales. Pag. 3




juzgados de! orden civil, los que conoceran los procesos en materia de propiedad

intelectual.

Asi como otra entidad que también tiene amplias atribuciones respecto de la propiedad
intelectual es el Registro de la Propiedad Intelectual, mismo que en Guatemala se
constituye como una dependencia del Ministerio de Economia, por lo tanto no se

considera como autonomo.

Habiendo anotado ya, el papel fundamental del Estado, como garante del derecho de
propiedad intelectual, también cabe sefalar que comprende el mismo, entre otras
definiciones, segun la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por
sus siglas como OMPI, sefiala que: “la propiedad intelectual es toda creacidn
del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de
los creadores al ofrecerles prerrogativas en relaciéon con sus creaciones. La propiedad
intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras
literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las imagenes y

los dibujos y modelos utilizados en el comercio”>.

1.1. Distincién entre derecho de autor y propiedad industrial

Dentro de las creaciones y actividades que se consideran forman parte de la propiedad

intelectual se encuentran:

Las obras literarias, artisticas o cientificas,

3h’(tp://www.wikipedi.':l.org (Consuttado: 18 de febrero del afio 2013)
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Interpretaciones de artistas o intérpretes

Las ejecuciones de los artistas ejecutantes

Los fonogramas

Las emisiones de radiodifusidn

Las invenciones, en todos los campos de la actividad humana
Los descubrimientos cientificos

Los dibujos y modelos industriales

Las marcas de fabrica, de comercio y de servicio

Los nombres y denominaciones comerciales y

La proteccion de la competencia desleal.

Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad

intelectual se clasifica en dos grandes ramas, que son:

El derecho de autor y

La propiedad industrial.

En cuanto al derecho de autor la definicién del mismo, comprende: “la propiedad del
autor sobre una obra artistica, cientifica o literaria, teniendo el derecho de proteccién
frente a terceros y la facultad de disponer de ella, publicarla o ejecutarla, representarla
0 exponerla en publico, asi como enajenarla, traducirla o autorizar su traduccién y

reproduccion por otras personas™

“Ibid. Pag. 620




Es decir que el derecho de autor basicamente, se aplica a las creaciones artisticasva‘
como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas, las obras
cinematograficas y los programas de ordenador. En inglés, a diferencia de los demas
idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de copyright. El
término copyright tiene que ver con actos fundamentales respectivos a creaciones
literarias y artisticas, que so6lo pueden ser efectuados por el autor o con su autorizacion.
Se trata, concretamente, de la realizacién de copias de las obras literarias y artisticas,

como los libros, las pinturas, las esculturas, las fotografias y las obras cinematograficas.

Mientras, la expresion derecho de autor, nos remite a la persona creadora de la obra
artistica, a su autor, subrayando asi el hecho que se reconoce en la mayor parte de las
leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos especificos en relacidon con su
creacion, como el derecho a impedir la reproduccién deformada de la misma,
prerrogativa que solo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el
derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que

haya obtenido una licencia del autor con ese fin.

Se concluye entonces, que el derecho de autor es un conjunto de disposiciones legales
que le permiten al autor de una obra de caracter cientifico, artistico o literario, disponer

de la misma, asi como autorizar a terceras personas su derecho de uso o reproduccion.

En sintesis el derecho de propiedad intelectual, tiene dos grandes ramas que
comprenden al derecho de autor y la propiedad industrial, ambas forman parte del

mismo pero no protegen lo mismo, puesto que todas aquelias creaciones del intelecto




humano cuya finalidad sera de aplicacion en el ambito industrial y comercial, seran -

objeto de proteccion de la propiedad industrial.

1.2. Definicién de propiedad industrial

A diferencia del derecho de autor, la propiedad industrial, se define de la siguiente
manera: “entiéndase por tal la que recae sobre el uso de un nombre comercial, marcas
de fabrica, de comercio, y de agricultura, dibujos y modelos industriales, secretos de
fabrica, y patentes de invencién. La ley protege el derecho exclusivo de quien ostenta a
su favor aquellos usos, defendiéndole frente a terceros y frente a toda competencia

desleal”®,

De la anterior definicién se puede delimitar el objeto de proteccién de la propiedad
industrial, ya que la misma a diferencia de lo relacionado al derecho de autor, abarca el
conjunto de normativa legal cuyo objeto sera la proteccion de las creaciones que tienen
aplicacidn en el campo de la industria y el comercio, (marcas, nombres comerciales,
disefios industriales, modeios de utilidad, patentes de invencion, etc.) asi como también
incluye lo correspondiente a la proteccidn de competencia desleal, incluyendo aquellos

actos que infringen los llamados secretcs industriales o empresariales.

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o
explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicacion
industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos 0 empresas para distinguir

sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

“Ibid.



A la vez el Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley "
de Propiedad Industrial, no refiere una definicién precisa sobre la propiedad industrial,
sin embargo la misma prescribe en su Articulo primero, lo siguiente: “Objeto de la ley.
Esta ley tiene por objeto la proteccién, estimulo y fomento a la creatividad intelectual
que tiene aplicacion en el campo de la industria y el comercio y, en particular lo relativo
a la adquisicién, mantenimiento y proteccidn de los signos distintivos de las patentes de
invencion y de modelos de utilidad y de los disefics industriales, asi como la proteccion
de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la
competencia desleal.” El articulo citado menciona todo lo referente al objeto primordial
del decreto en mencion, pero al mismo tiempo establece los elementos de los que se

compone la propiedad industrial.

La propiedad industrial, entonces, constituye un derecho que adquiere el inventor o
descubridor con la creacién o descubrimiento de cualquier producto relacionado con
laindustria, y el productor, fabricante ©o comerciante con la creacién
de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de
otros similares. La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales
que se relacionan con la industria y con el comercioy a su vez determina que los
nuevos productos o procedimientos que por su originalidad vy utilidad deben ser de
provecho exclusivo para su inventor; por otro lado regula las denominaciones del

producto o del comerciante que sirven de atraccion y convocatoria para la clientela.

Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusion que

requieren, para su valida constitucién, consistentes en la inscripcion en el registro




correspondiente, Registro de la Propiedad Intelectual. Por otra parte, el interés general
exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no son perpetuas, y elio
determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duracién distinto
segun las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal.

Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos.

La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como por ejemplo, la falta de
pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley

determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

Las modalidades de propiedad industrial son las siguientes: derechos que recaen sobre
las creaciones industriales, como patentes, modelos de utilidad, y modelos y

dibujos industriales y artisticos.

La amplia aplicacién que tiene el término industrial se explica en un sentido mas
extenso en el Articulo primero y numeral tercero del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, mismo que regula: “La propiedad industrial se
entiende en su acepcidon mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas de
todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco,

frutos, animales, minerales, aguas, minerales, cervezas, flores, harinas, etc.”

Dentro de la definicion que establece el convenio citado, es interesante advertir que el
mismo regula la propiedad industrial, sefalando que esta tiene aun un sentidoc mas

amplio, mas extensivo, en virtud que incluye no solo los campos de industria o del




comercio convencionales; sino la aplicacion de la inventiva del ser humano en los =~

campos agricolas 0 extractivos de productos derivados de la naturaleza, caso muy en
boga en la actualidad mundial, donde se puede apreciar el incremento de la gran
comercializacién que actualmente tienen productos derivados de las plantas, que luegc
se aplican a interesantes campos como o son, la medicina natural alternativa o la

nutricion, la aroma terapia, industria cosmética natural, etc.

Lo importante a resaitar es el hecho, de que las invenciones en tales ejemplos, no
podrian abarcar materia de derechos de autor, ya que ciertamente, existe una idea, una
inventiva del creador de las mismas, su finalidad es dar a conocer sus beneficios, para
finalmente comercializarios, pero ésta ya no es una industria convencional, sino incluso
ya conforma una forma de industria artesanal, ya no manufacturera, sin embargo como

se aprecia, por supuesto es un nuevo ambito propio a la propiedad industrial.

De hecho en Guatemala, ya se pueden apreciar la constitucion de varias pequefas
empresas cuya finalidad es la produccion, manufactura y exportacion de artesanias,
joyeria, bisuteria, alfareria, tejidos tipicos, asi como otros derivativos de productos
naturales, cuya finalidad luego de la propia idea de crearlos, es comercializarlos, y
aunque ciertamente, no son industrias tan grandes, pero son objetoc y materia de

proteccion legal, como propiedad industrial.

Es interesante notar la expansion de la propiedad industrial, aunque ciertamente dentro
del ordenamiento legal guatemalteco no se regula tal amplitud o extension en dicho
convenio internacional si, la creatividad humana en especial del sector artesano

uatemalteco, como fuente de empleo, roductividad para miles de personas
y

9



guatemaltecas, ya que si en décadas pasadas nc se apreciaba 0 no se protegia su <
valiosa labor, ahora tiene dentro del derecho su propio dmbito de proteccion, constituido

dentro de la propiedad industrial.

A este respecto, existen hechos gue concretizan el crecimiento positivo de dicha
industria, datos proporcionados por la Asociacion Guatemalteca de Exportadores,
conocida por sus siglas como AGEXPORT, sefala: “La estrategia del sector artesano
se ha basado en el disefo e innovacion de productos, logrando actualmente una oferta
de mejores calidades, colores y disefos adaptados a tendencias de mercados
mundiales y una capacidad productiva mas tecnificada que la que se tenia en la década
pasada. Las artesanias guatemaltecas han incorporado sus productos a la industria del
regalo y la decoracion, los cuales se encuentran disponibles en importantes cadenas de
tiendas internacionales. Lo anterior ha permitido que las exportaciones al 2,010
alcanzaran los $ 52, 000,000.00 exportados previendo un crecimientc de un 10% para
el siguiente afno. Disefiadores de los principales mercados del mundo, visitan el pais
para desarrollar con comunidades artesanales, nuevas propuestas de productos que
luego se presentan en importantes ferias internacionales en Estados Unidos, México y

Europa.”®

La artesania guatemalteca, especialmente a través de sus texiiles tradicionales, es
unica y reconocida en el mundo y ha logrado un reconocimiento v posicionamiento en
los diferentes paises. La alta poblacién artesanal que el pais tiene, la diversidad de

técnicas artesanales disponibles, el alto valor y nivel cultural y tradicional de! pais, han

http:/iwww. export.com.gt. (Consultado: 22 de febrero de 2013)
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colocado a Guatemala como una interesante propuesta de produccidn y diversidad

artesanal en el mundo.

“El sector artesanal exportador, organizado y formal, esta generando en el pais fuentes
de empleo a aproximadamente 25,000 artesanos en los diferentes departamentos y

comunidades del interior del pais.”’
1.3. Antecedentes histéricos de la propiedad industrial

Al hacer un breve analisis de la historia, es de advertirse que las formas de generar la
riqueza han evolucionado, desde sistemas econdmicos basados en la extraccion de
minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas basados en la produccion
manufacturera, hasta llegar hoy en dia a la economia basada en la produccién del

conocimiento.
1.3.1. Edad Media

En los inicios de la civilizacidn humana, todo lo concerniente a los inventos pasaba
desapercibido, ya que el progreso técnico era muy lento, es probable que el propio
inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginacion, no fue sino hasta la
Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de

fomentar manufacturas, y este fue el primer antecesor de las modernas patentes.

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invencion se otorgd en el afo 1427 con

relacion a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi. En el afio 1474 en

"Ibid.
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Venecia se dictd una ley que establecia obligatoriedad para el registro de las

invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio durante diez anos.

La extensidn de la imprenta de tipos moéviles en la Europa Renacentista, y con ella de
las nuevas ideas de erasmistas y reformadores cristianos, alarmé prontamente a la
lglesia Catdlica, los principes y las replblicas del continente europeo. Estos utilizaron
entonces la tradicion legal que amparaba a los gremios urbancs feudales para controlar
de modo efectivo lo publicado. El primer marco legal monopolistico era todavia un
marco feudal cuyos objetivos eran el control politico de la naciente agenda publica, por

lo que el autor no aparecia como sujeto de derechos, sino el impresor.

Dicho control estatal, facilitd sin embargo la aparicidn de las primeras patentes. La
primera de la que se tiene constancia es una patente de monopolio de la Republica de
Venecia de 1474 a favor de Pietro di Ravena que aseguraba que sblo él mismo o los
impresores que él dictaminase tenian derecho legal en el interior de la Republica a
imprimir su obra Fénix. La primera patente de este tipo en Alemania aparecié en 1501
y en Inglaterra en 1518, siempre para obras concretas y siempre como gracia real de
monopolio. Una practica ésta, la de la concesion de monopolios reales bajo forma de
patente, que las monarquias europeas fueron extendiendo en distintos ambitos como

forma de remuneracion de sus colaboradores.

Durante el Siglo XVIi, hubo distintos intentos de regulacidén con el objeto de asegurar a
los autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los impresores. Ese era

el sentido por ejemplo de las disposiciones de 1627 de Felipe IV en Espafia.
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Fue entonces, durante la Edad Media, que surgen importantes antecedentes de las \
patentes, otorgadas inicialmente, a los autores de obras literarias, o bien a los titulares
de las imprentas que las reproducian, siendo que ciertamente las patentes eran
otorgadas por los estados, el fin del Estado era basicamente percibir un beneficio
econdémico, pero aun no se consideraba que el Estado fuera como tal, el garante

protector de los derechos que surgen, como producto del ingenio del ser humano.
1.3.2. Revolucién Francesa

Fue hasta dos afios posteriores a la Revolucion Francesa, que el pensador Jean Le
Chapelier argumenté a favor de considerar el derecho de la propiedad intelectual como
un derecho natural del hombre, sosteniendo que era justo que los hombres que
cultivan el campo del pensamiento disfrutaran de los frutos de su trabajo, considerando
tambieén fundamental que durante su vida y por algunos afios después de su muerte,

nadie pueda disponer del producto de su genio sin su consentimiento.

Estos argumentos tuvieron una contraparte en las declaraciones del filésofo y
matematico Nicolas de Condorcet, quien objet6 las ideas del derecho de autor como
derecho natural, pues bajo su concepcién no era un derecho natural, la proteccién de
las ideas del hombre sino que solamente el hecho de que los Estados los protegiesen
les acarrearia una serie de inconvenientes, como concentrar las actividades de
produccién en un reducido nimero de manos, de cargarla de un impuesto considerabie,
de provocar que las manufacturas de! pais resulten inferiores a las manufacturas

extranjeras.
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A su criterio no eran necesarios ni ttiles e incluso los llegd a considerar como injustos y
restrictivos a los demas ciudadanos que quisieran aprovechar su uso. Puesto que para
este pensador no existia ninguna relacioén entre la propiedad de una obra y ia de un
campo que puede ser cultivado por un hombre, 0 de un mueble que sélo puede servir a
un hombre, cuya propiedad exclusiva, es consecuencia y se encuentra fundada en la

naturaleza de la cosa.

1.3.3. La Escuela de Salamanca y e! derecho natural

Partiendo del concepto de Santo Tomas de Aquino, laEscuela de
Salamanca circunscribié a mediados del Siglo XVIll la proteccion de lo que luego se e
flamarian derechos morales, atacando frontalmente la equiparacion del privilegio real
con una forma de propiedad, dado que sobre las ideas, conocimientos y conceptos no
puede reivindicarse propiedad con independencia del estado, ni la transmisidn llevarse
a cabo como un juego de suma cero como si ocurre con la propiedad de las cosas.
Ademas, no siendo la propiedad un derecho natural, dificilmente podria argumentarse

su universalidad.

1.3.4. El Siglo XIX

Sin embargo la arrasadora expansién del capitalismo y la necesidad de incentivos para
mantener el acelerado desarrollo tecnolégico tras las guerras napolednicas,
consolidarian la légica de la propiedad intelectual y extenderian las legislaciones

protectoras.
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De hecho, la propiedad intelectual estuvo histéricamente supeditada en la practica a !as.
necesidades sociales de innovacién. Por ejemplo, cuando Eli Whitney inventé
la desmotadora de algodén en 1794 a nadie, y ni siquiera a él mismo, se le ocurrié
plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado. La desmotadora era un
invento sencillo, que permitia reducir el precio del algoddn drasticamente y convirtié a
los Estados Unidos de Norteamérica durante la década de 1830 en el gran proveedor
de las nacientes manufacturas textiles britanicas. Y el algoddn que, hasta entonces era
el equivalente al lino en precio y limitado por tanto a las clases altas, se transformé en
un bien, de consumo de masas de precio asequible. Estados Unidos y Gran
Bretafia pasaron, gracias a la industria de la manufactura algodonera, de ser paises en

desarrollo a ser paises desarrollados.

Otro aspecto destacable fue la internacionalizacion espontanea de los pagos a los
autores por parte de los editores. Al parecer, durante el siglo XIX los autores
estadounidenses recibieron mas pagos de los editores britanicos que los de su propio
pais, a pesar que legalmente los privilegios eran estatales y no podian ser reclamados
legalmente en otros paises. Parece que, como vuelve a suceder hoy en dia, la parte
principal de los ingresos de una obra se producian en ta primera edicion, lo que incitaba
a los editores britanicos suficientemente a pagar por acceder a los contenidos antes

que sus competidores, sin necesidad de que estos hicieran valer sus privilegios legales.

A pesar de ello, la Asamblea para celebrar el Convenio de Berna para la Proteccién de
las Obras Literarias y Artisticas, convocada en el afio de 1886 por iniciativa de Victor

Hugo, autor de los primeros éxitos de ventas internacionales, marcé un momento
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decisivo en la globalizacion del derecho de autor al obligar a la reciprocidad en el
reconocimiento de derechos a los autores por parte de los paises signatarios. Aunque
eran originalmente tan s6lo media docena y exclusivamente europeos, ya que Estados
Unidos de Norteamérica no se sumo hasta 1989, se sentaron las bases del panorama

actual.

1.3.5. Elsiglo XX

El siglo XX fue el lamado siglo del copyright, los derechos de autor y las patentes.
Tras la convencion de Berna se funda el BIRPI (Bureauxinternationauxréunispour la
protection de la propriétéintellectuelle), actuaimente, conocida como OMPI
(Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual). Aparecen ya las primeras
sociedades de derechos como la SAE (hoy SGAE), en 1898 farmacéuticas y
empresas tecnoldgicas consolidaron sobre el sistema de patentes su modelo de

negocio.

La segunda mitad del siglo, con el estallido industrial de la musica popular y
universalizacién del mercado audiovisual concentrado en EE.UU., llevaron a la
formacion de un gran mercado cultural mundial dependiente de la homologacion

internacional de la propiedad intelectual.
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1.4. Entidades nacionales e internacionales que protegen la propiedad =

industrial

En este apartado se hara, una sintesis de entidades que amparan todos aquéllos
derechos provenientes de la propiedad intelectual, en primer término, dentro del &mbito
nacional se encuentra el Registro de la Propiedad Intelectual, dicha entidad por
excelencia se ocupa ademas de todo lo concerniente al registro de marcas, nombres

comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc.

1.4.1. Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala

La primera oficina de patentes, fue la primera entidad asi denominada, creada con el
propésito de proteger los derechos relacionados a propiedad intelectual, creada como
una dependencia del Ministerio de Fomento, mediante una legislacion especial en
materia de propiedad industrial, segin Decreto nimero 148 de la Asamblea Legislativa
del 20 de mayo del afio 1886, consecutivamente, bajo el Decreto numero 882 de fecha
3 de diciembre del afno 1929 fue creada la Oficina de Marcas y Patentes, misma que
posteriormente llegd a ser parte del Ministerio de Economia y Trabajo el 4 de diciembre

de 1944 segun Decreto numero 28.

El 16 de octubre de 1956 el Ministerio de Economia se separd del Ministerio de
Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes, pas6 a ser dependencia de ese ministerio
segun Decreto numero 1117. Al transcurrir los afios dicha entidad fue denominada
como Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto que solo tenia competencia relativa

a marcas y patentes.
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El Registro de la Propiedad Industrial, suspendié sus actividades el 13 de enero de e

1893, reiniciando las mismas el 29 de julio de ese mismo afo, bajo Acuerdo numero
305-83 del Ministerio de Economia, sin embargo con la entrada en vigencia del Decreto
numero 33-98 del Congreso de la Republica, Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, el Registro de la Propiedad Industrial, pasé a denominarse Registro de la
Propiedad Intelectual, como hasta la actual fecha se denomina, puesto que, amplié su
competencia y atribuciones para proteger todo lo referente a derechos de autor.
Ademas, actualmente aun no es una entidad auténoma, pues se constituye como una

dependencia del Ministerio de Economia.

Por lo tanto, siendo que, la propiedad intelectual, como ya se anot6é anteriormente,
protege tanto los derechos de autor asi como los derechos de propiedad industrial, en
Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual, es el ente encargado de proteger y
registrar todos los actos concernientes tanto a derechos de autor como lo relativo a
propiedad industrial, para el efecto dicho registro administrativamente divide sus
funciones en: todo o concerniente a registro de derechos de autor y derechos conexos,
y lo relativo a propiedad industrial, la que se subdivide al mismo tiempo en un

departamento de marcas y uno de patentes.

El fundamento legal de su actuar, en cuanto lo relacionado a propiedad industrial se
encuentra regulado en el Articulo 162 del Decreto nimero 57-2000 Ley de Propiedad
Industrial el cual preceptua: “Articulo 162. Del Registro y sus funcionarios. Sin prejuicio
de lo que disponga la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la

Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para:
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a. Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial

b. Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigne esta ley

c. Desarrollar programas de difusion, capacitacion y formacidén en materia de derechos
de propiedad intelectual, y

d. Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por la ley o

reglamento respectivo.

E! registro estara a cargo de un registrador, asistido en el cumplimiento de sus
funciones por uno 0 mas sub registradores, quienes actuaran por delegacién de aquél.
Todos estos funcionarios deberan ser abogados y notarios, colegiados activos,

guatemaltecos de origen y tener por {0 menos cinco afos de gjercicio profesional.”

Del articulo citado, se puede apreciar que establece claramente, la competencia del
Registro de la Propiedad Intelectual en materia de proteccién de propiedad industrial,

asi como las calidades exigidas para el registrador titular y ios sub registradores.

Dentro de la proteccion de la propiedad industrial el Registro de la Propiedad
Intelectual, tiene las siguientes funciones: en primer término, cuenta con un
departamento de marcas, y uno de patentes. El primero, tiene a su cargo el tramite de
las solicitudes de adquisicion, modificacion y mantenimiento de derechos sobre los
distintos signos distintivos de marca, nombres comerciales, expresiones o sefales de
publicidad e indicaciones geograficas; funciones que se realizan en sus distintas
secciones que son: recepcidon, forma y fondo, inscripciones, {raspasos (enajenaciones,

licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), renovaciones, elementos
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figurativos y archivos, y errores materiales de certificaciones, constancias y =

anotaciones especiales.

El segundo, ingresa, analiza, y clasifica la tecnologia contenida en los documentos de
patentes con el fin de implementar el banco de datos para la ejecucion del examen
técnico de fondo; asi como llevar a cabo la difusion de informacion tecnoldgica
contenida en dichos documentos. Ademas realiza el tramite técnico administrative de
las diferentes solicitudes de patentes de invencion, patentes de modelo de utilidad,
solicitudes de registros de dibujos y disefos industriales desde su ingreso hasta la
obtencion del titulo o certificado respectivo. Otra de sus atribuciones consiste en

brindar asesoria técnico juridica a cualquier persona interesada que lo solicite.

1.4.2. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual ~-OMPI-

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas como
OMPI, tiene sus origenes hacia el afo 1883, ano en gue se adoptd el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Intelectual, que creaba una Oficina
Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. Posteriormente, en
1886, se adoptd el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y

Artisticas, que creaba también su respectiva oficina internacional.

En 1893, esas dos oficinas se unieron para formar lo que se denominarian Oficinas
Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad intelectual, con sede,
primero en Berna y, a partir de 1960, en Ginebra, Suiza. “En 1967, las mencionadas

oficinas fueron sustituidas por la Oficina Internacional de la OMPI, mediante la firma en
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Estocolmo del Convenio constitutivo de la Organizacién Mundial para la Propiedad4
Intelectual, que entré en vigor en 1970. En 1974, la OMPI pas6 a ser un organismo

especializado de las Naciones Unidas.”®

El objetivc principal de la OMP! es desarrollar un sistema de propiedad intelectual
internacional que sea equilibrado y accesible y que recompense la creatividad, estimule
la innovacién y contribuya al desarrollo econdmico, salvaguardando a la vez el interés

pubtico.

Sus funciones principales consisten en armonizar legislaciones y procedimientos
nacionales en materia de propiedad intelectual, prestar servicios de tramitaciéon para
solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial, promover el
intercambio de informacion en materia de propiedad intelectual, prestar asistencia
técnico juridica a los Estados que la soliciten, facilitar la solucion de controversias en
materia de propiedad intelectual en el sector privado, y fomentar el uso de las
tecnologias de la informacién y de Internet, como instrumentos para el aimacenamiento,

el accesc y la utilizacién de valiosa informacién en el ambito de la propiedad intelectual.

También administra actualmente mas de veinte tratados, sobre distintas materias;
relativas a propiedad industrial, entre las cuales se encuentran. patentes, marcas,

disefios, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen.

8http:llwww.maec.es. (Consultado: 5 de marzo de 2013)
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La OMPI dispone ademas de un centro de arbitraje y mediacién, a quien solicite la
solucidon de controversias de propiedad intelectual entre partes privadas de distintos

paises.

Se trata tanto de controversias contractuales (como las licencias de patentes y de
programas informaticos, acuerdos en materia de compatibilidad de marcas y acuerdos
de investigacion y desarrollo) y de controversias no contractuales (como las
infracciones de patentes). Dicho centro es hoy un lider en servicios de solucién de

controversias derivadas del registro y uso de nombres de dominio de Internet.

Para ser miembro de la OMPI, el Estado debe serlo también de la Unién de Paris o de
la Unién de Berna. En la actualidad, esta compuesta por 183 Estados. Para su

funcionamiento, esta organizada de la siguiente manera:

¢ Asamblea General: integrada por los Estados miembros de la OMPI, que también
lo sean de una de las Uniones. Las uniones son los conjuntos de Estados partes
de los tratados administrados por la OMPI, si un Estado anhela la membrecia de la
Asamblea General, debe ser miembro de por lo menos una de las 11 uniones
administradas por la organizacién. Las uniones estan fundadas en tratados y estan
constituidas por todos los Estados parte, eligen los nombres de las ciudades en
donde los tratados son adoptados; aquéllas cuyos tratados son administrados por la
OMPI: 1) Unidn de Paris, 2) Unidn de Berna, 3) Unién de Madrid 4) Unién de La
Haya, 5) Unidén de Niza, 6) Unién de Lisboa, 7) Unidén de Locarno, 8) Union de PCH,

9) Union del PCT, 10) Unién de Budapest y 11) Unidn de Viena. Se retne una vez
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cada dos afios en sesion ordinaria. Las funciones principales consisten en elegir al

Director General a propuesta del Comité de Coordinacién, examinar y aprobar los
informes del Director General, los informes y las actividades del Comité de
Coordinacién, adoptar el presupuesto bienal de los gastos comunes a las Uniones y

el reglamento financiero de la Organizacion.

Conferencia: también esta formada por todos los Estados miembros, aungque no
sean parte de ninguna de las uniones. Se reunen en sesion ordinaria cada dos
anos. Sus funciones mas importantes es ser el érgano con competencia para
adoptar cambios del Convenio y para revisar las cuestiones de interés general en el
ambito de la propiedad intelectual, pudiendo adoptar recomendaciones relativas a

esas cuestiones.

Comité de Coordinacion: compuesto por 72 miembros, los cuales son elegidos
entre los miembros del Comité Ejecutivo de la Union de Paris o el Comité Ejecutivo
de la Unién de Berna, la reunién la realizan en sesién ordinaria una vez al afo. Su

funcion esencial es la de aconsejar a los demas 6rganos.

Oficina Internacional: es la encargada de coordinar las reuniones de los Estados
miembros, de aplicar sus decisiones, de administrar los sistemas internacionales de
registro de la propiedad intelectual, de desarrollar y ejecutar programas y de asistir a
los miembros de la organizacién proporcionandoles acceso a una importante fuente

de conocimientos sobre propiedad intelectual.
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Esta dirigida por un Director General elegido por la Asamblea General por un periodo\.“r |
de seis afios. La sede se encuentra en Ginebra. Francis Gurry, de nacionalidad
australiana, fue nombrado Director General de la OMP! y Secretario General de la
Unidn Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el 1 de
octubre de 2008, en sustitucion del sudanés Kamil ldris. EI Sr. Gurry es, ademas,

fundador y jefe del Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI.

Asi mismo, diecinueve asambleas y demas 6rganos de los Estados miembros y de las
Uniones administradas por la OMPI se retinen generalmente en periodos de sesiones

ordinarios o extraordinarios a finales de septiembre.

El presupuesto ordinario de la OMPI proviene basicamente de las tasas pagadas por
los usuarios privados de los servicios de registro internacional y de las contribuciones
abonadas por los gobiernos de los Estados miembros. Todos estos ingresos permiten

financiar los gastos de funcionamiento de la OMPI.

En la actualidad, maneja su administracién financiera de conformidad con o dispuesto
en el presupuesto por programas para el bienio 2010-2011 aprobado por los Estados

miembros el 1 de octubre de 2009.
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CAPITULO 1i

2. La marca y el nombre comercial

Senala el autor René Arturo Villegas Lara, que “una de las libertades de que goza el
comerciante es la libertad de competencia, por ello se han creado diversos medios que
vienen a singularizar la actuacién comercial en cuanto a las empresas como bienes; a
las mercaderias como satisfactores; y a los inventos como fuentes de satisfactores,

para este tutelaje existen las marcas, nombres comerciales, patentes de invencion...”

Como quedo establecido en el parrafo citado, una de las funciones de la marca es la
individualizacién de productos o servicios que brinde determinada empresa, ya que a la
vez que le sirve de distintivo ante los demas comerciantes, la distingue ante sus
consumidores, en tanto que el nombre comercial, basicamente identifica o individualiza

una empresa o establecimiento.

Tanto la marca como el nombre comercial son considerados en la doctrina como
signos distintivos de la empresa, puesto que ciertamente distinguen e individualizan
un bien o un servicio brindado, a la vez que este producto o servicio constituye en si

mismo un satisfactor de necesidades.

Todo lo considerado como signos distintivos de la empresa, entre ellos la marca y el
nombre comercial, se rigen por determinados principios doctrinarios, siendo éstos los

siguientes:

¢ Villegas Lara, René Arturo. Derecho mercantil guatemalteco. Tomo |. Pag. 441
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= Principio de novedad: todo signo distintivo debe ser distinto o diferente de otros ya
existentes, ello no implica que cada producto sea unico en si mismo, sin embargo la
novedad implica sintetizar un conjunto de caracteristicas que lo hacen distinguible
de los demas, y ello lo hace unico. Por ejemplo se sabe que existen en el mercado
jugos de naranja, todos genéricamente son lo mismo, pero categoéricamente no 1o
son, pues cada marca registrada implica la novedad de la misma, ya sea por su

sabor, férmula, origen natural o artificial, etc.

e Principio de veracidad: ningun signo distintivo debe engafar a la clientela, su
conformacion o composicién debe responder a la realidad. Este principio esta
basado en la veracidad que por ética todo comerciante debe tener ante los posibles
consumidores de sus productos, implica no ofrecer por medic de cualquier signo

distintivo, un fraude al consumidor.

¢ Principio de accesoriedad: establece que la empresa, tiene como accesorios a los
signos distintivos, y que tanto la empresa como éstos son trasmitidos como una
unidad v no separadamente. Sin embargo para el derecho guatemalteco, este
principio carece de aplicabilidad, puesto que los signos distintivos pueden ser objeto

de transmision independientemente de la empresa.
2.1. La marca

La existencia de las marcas es una necesidad para el trafico comercial, puesto que el

comerciante busca garantizar la exclusividad de los bienes o servicios que ofrece al
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mercado y asimismo el consumidor identifica la calidad y procedencia del producto o

servicio ofrecido.

Seria practicamente imposible, sin la existencia de las marcas poder individualizar toda
la amplia variedad de productos y servicios que actualmente existen, tanto dentro del
ambito guatemalteco, como aquellos gue son bienes 0 servicios de trascendencia
internacional, o mundial. Es decir la marca también puede resultar como la base para
poder impulsar el consumo de determinado bien o servicio, puesto que si no es

conocido lo llegara a ser solamente amparado bajo una marca que lo distinga.

La funcidn principal de la marca se constituye por ser una garantia de individualizacidén
de un producto o servicio y garantia y seguridad tanto para el productor como para el
consumidor. Y en cuanto al nombre comercial es el distintivo, por excelencia de

establecimientos 0 empresas comerciales.

2.1.1. Definicion de marca

Al igual que todo concepto, la marca, tal como es conocida actualmente, ha pasado por
una evolucién de su significado, ya que con el devenir del tiempo, sus antecedentes se
remontan incluso segun algunos autores a la época prehispanica en Mesoamérica,
puesto que por ejemplo, en México, e! cronista Bernal Diaz del Castillo relata la
existencia de sellos, fabricados principalmente de ceramica, por medio de los cuales los
emperadores, como Moctezuma, marcaban sus propiedades, o respaldaban sus actos,
a la vez que también dichos sellos eran distintivos de la cantidad de algunas

mercaderias. Y aunque ciertamente las propiedades 0 mercaderias se marcaban para
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amparar un derecho de propiedad de su titular, es un antecedente importante en cuanto

a la actual acepcidn del concepto de marca.

Sin embargo, en o que se conoce como la civilizacién occidental, los antecedentes de
la marca, se remontan principalmente a la Revolucién Industrial, vinculado a la
aparicidon de las fabricas, que se establecieron durante la misma, puesto que se generd
la produccidon de bienes para las masas y se necesité también vender estos productos

a un mercado mas amplio, a consumidores de productos locales y familiares.

En los Estados Unidos de Norte América, algunas de las primeras marcas como las
sopas Campbell, la goma de mascar Juicy Fruit, vy las hojuelas de avena Quaker, por
ejemplo, fueron varios de los primeros productos en recibir un nombre de marca en un
esfuerzo de incrementar la familiaridad de los consumidores hacia los productos.
Alrededor del afno mil novecientos, James Walter Thompson publicd un aviso
explicando la publicidad para las marcas registradas. En base a dicha publicacién,
rapidamente, las companias adoptaron slogans o mascotas, los cuales empezaron a

aparecer en radio y television.

En la década de los afos cuarenta, los fabricantes empezaron a comprender la manera
en la cual los consumidores desarrollaban relaciones tanto sociales, sicolégicas vy
antropolégicas hacia las marcas. A partir de dicho momento, los fabricantes
aprendieron como crearle identidad y personalidad a sus marcas, basandose en
factores como la juventud, la diversién o el lujo. Esta situacién marcé el inicio de o que
hoy conocemos como branding, fendmeno en el cual los consumidores compran

la marca en vez del producto.
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Esta tendencia continué hasta la década de los afos ochenta. Siendo que muchas‘";
marcas en si mismas estan valoradas pecuniariamente en mayor precio que las mismas
empresas. Por ejemplo, en el afio mil novecientos ochenta y ocho, el empresario, Philip
Morris comprd la marca Kraft, por un valor de seis veces mayor de 1o que la compania
valia. Fue en ese momento cuando se dio cuenta, de que lo que en realidad habia
comprado fue el nombre de una marca. Fenomeno el cual como hecho histérico,
demuestra &l auge gue en esta epoca ya habian cobrado las marcas, como fenémeno

comercial, y por supuesto objeto de regulacion y tutela juridica.

Habiendo vya, anotado breves antecedentes historicos de la marca, figura
principalmente comercial, pero definida dentro del ambito juridico, tanto nacional e

internacional.

Por lo tanto, sefalan los autores argentinos, Gabriel Martinez Medrano y Gabriela M.
Soucasse, que: “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario,
identificar sus productos o servicios y distinguirlos de otros productos o servicios iguales

o similares ofrecidos por terceros en ei mercado.”'®

Es decir, la marca tiene como elementos propios, que es un signo distintivo de
roductos o servicios, siendo que su finalidad es la distincion de los mismos, frente a
terceros y frente a los consumidores o usuarios de ésta. Por lo tanto, es primordial

senalar que la marca ampara unicamente, a productos o servicios.

"% Gabriel Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse. Derecho de marcas. Pag. 23
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Sin embargo aparte de constituir un simbolo, como tal, la marca puede ser también en
otra categoria todo aquelio que sea objeto de percepcion visual, o de cualquiera de

nuestros sentidos, de tal manera que también existen las marcas olifativas, sonoras, etc.

Por su parte el autor Pedro C. Breuer Moreno establece al respecto que marca es: “el
signo caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los
productos de su industria, comercio 0 explotacion agricola. La marca se identifica con
el producto que distingue, y por lo tanto cuanto mayor es la difusion y aceptacion de

dicho producto, mayor valor adquiere aquella para su titular.”"’

£l autor citado amplia la definicidn de marca, integrandola al ambito no solo industrial,
sino también agricola. Establece también el criterio de que la marca sirve para difusion
del producto, y para ser recordada por la clientela, por lo tanto la marca constituye un

medio material distintivo de las mercaderias, ante cualquier persona.

Establece el Articulo 668 del Codigo de Comercio guatemalteco que: “todo lo relativo a
los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invencion, asi como a
los derechos que los mismos otorgan, se regira por las leyes especiales de la materia”,
por lo tanto del articulo citado se infiere que los signos distintivos de la empresa, entre
ellos la marca, son aspectos de singular importancia y regulacidén legal, puesto que la
normativa pertinente es objeto de leyes especiales como lo es la Ley de Propiedad

Industrial, y Convenios Internacionales, aceptados y ratificados por Guatemala.

"Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Pag. 31
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Acorde a la legislacion guatemalteca el Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la

Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, no establece una definicidén
precisa de lo que se entiende por marca, sin embargo le da la categoria de signo,
estableciendo al respecto en su Articulo nimero 16 que: “ Signos que pueden constituir
marcas. Las marcas podran consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifetas,
orias, lineas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier

combinacion de estos signos...”

En principio, es interesante establecer que aungue ciertamente, no define la marca,
como tal, sin embargo al darle la categoria de signo, la normativa citada establece una
amplia gama de signos e incluso, combinaciones de signos que pueden constituirse
como marcas. Por lo tanto, dentro del contexto de la normativa establecida en la Ley de
Propiedad Industrial, la marca es todo signo legalmente constituido, cuyo propésito sera

la individualizacidon de bienes o de servicios.

Al respecto, tambien establece el Convenio Centroamericano para la proteccion de {a
Propiedad Industrial, en su Articulo 7, que: “Para los efectos del presente Convenio,
Marca es todo signo, palabra o combinacién de palabras, o cuaiquier otro medio grafico
0 material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente
los productos, mercancias 0 servicios de una persona natural o juridica, de los
productos, mercancias o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente

titular.”
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Como es evidente, el convenio citado, también le confiere a la marca la categoria de™ =~

signo, existente con la finalidad de distinguir productos o servicios. Establece también
en su Articulo 6, el ambito de aplicacion de la marca, preceptuando de la siguiente
manera: “Las disposiciones contenidas en el presente Titulo son aplicables no sclo a
las marcas que se emplean o puedan emplearse en el comercio y la industria
manufacturera, sino también en las industrias agricolas, pecuarias, forestales,
extractivas, de caza, pesca, construccion o transporte, y en general, a todas las marcas
con que se distingue 0 puede distinguirse un servicio o un producto natural o

manufacturado de otro.”

Es decir, aparte de establecer la definicion de marca, ésta como todo signo distintivo de
la empresa, tiene un ambito especial de aplicacion, puesto que como ya quedd
establecido las marcas se constituyen en signos que se utilizan para distinguir e
individualizar productos, o bien en todo aquello relacionado a la comercializacion de los
mismos. Por lo que, la aplicaciébn de marcas no s6lo se aplica a los productos
propiamente dichos, sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su
utiizacion para la comercializacién de los productos, se trata concretamente de la
utilizacién del signo en anuncios, por ejemplo, en los periddicos o en los medios
televisivos 0 en los escaparates de las tiendas o0 negocios donde se vendan los

productos.

“Las marcas se utilizan también para promover la comercializacién y la venta de

productos y la comercializacion y la prestacién de servicios. Por lo tanto, no sélo se
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utilizan para diferenciar productos y servicios o identificar una empresa o una cualidad "~ ="

concreta, sino para fomentar las ventas. De ahi que la seleccion de marcas sea una
tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar
confianza. Esto ultimo a veces se conoce con el nombre de funcién de atraer el interés

del consumidor.”*?

A la vez la Organizacidén Mundial de la Propiedad Industrial ~-OMPI-, establece, a!
respecto que se entiende por marca: “signos que pueden ser palabras, letras, nimeros,
fotos, formas y colores asi como toda combinacion de los mismos. Ademas, cada vez
son mas los paises que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas,
como los signos tridimensionales (como la boteila de Coca-Cola), signos sonoros
(sonidos, como el rugido del ledn que sale en las peliculas producidas por la
cinematografica MGM), o los signos olfativos (olores, como los perfumes). Pero en un
gran numero de paises se han establecido limites en cuanto a lo que puede ser
registrado como marca, a saber, por lo general, solo los signos que puedan ser

. . H - »13
perceptibles visuaimente o puedan ser representados por medios graficos. !

En sintesis se aprecia que la marca constituye un signo, en una acepcion muy amplia
de ésta palabra, puesto que incluye también todo aquello que pueda ser percibido por
nuestros sentidos, cuya finalidad es distinguir un producto o servicio. En cuanto a la
naturaleza juridica de las marcas, se les atribuye la calidad de bienes muebles, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 17 de la Ley de Propiedad Industrial. Esta

calidad otorgada a las marcas, tiene la finalidad de individualizarlas y da a sus

'2 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Basicos de la Propiedad Industrial.
Pag. 15
Ibid. Pag. 14
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propietarios el derecho a ejercer sobre ella el derecho de propiedad, la oponibilidad

ante terceros en caso de posible usurpacién, o bien el derecho de su titular de

formalizar su oposicidén ante una marca que considere le perjudica.

Por supuesto para poder hacer valer cualquiera de éstos derechos, la marca debe
cumplir con el requisito de exclusividad, el cual incluye a la vez: la novedad, en cuanto
qgue la marca debe ser inconfundible con otras ya existentes; la veracidad que la
marca no debe inducir a error a los consumidores, debiendo responder a la realidad; y
la especialidad, que consiste en que la marca debe estar relacionada a un producto o

servicio determinado.

2.1.2 Clases de marcas

Las marcas se clasifican atendiendo a las diferentes actividades comerciales que
amparan, la doctrina regula varias clases, y la legislacion también, ya que por ejemplo
el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial, reguia en
su Articulo 154, cuarenta y dos clases de marcas, atendiendo a bienes y servicios, para

citar un ejemplo en cuanto a la variedad de marcas que existen.

En cuanto a la doctrina por su parte, y como ya se menciono ésta hace a través de
varios autores distintos, clasificaciones de marcas, ya que el autor guatemalteco Rene

Arturo Villegas Lara, distingue tres clases de marcas, siendo éstas las siguientes:

a. Marcas industriales o de fabrica: las cuales basicamente a criterio del este autor son

aquéllas marcas relacionadas con el productor primario o Unico de las mercancias,
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es decir son aquéllas marcas que se constituyen signos distintivos de productos o
servicios que son fabricados y distribuidos exclusivamente por el mismo comerciante

gue las produce, no hay intermediarios.

b. Marcas de comercio: son las creadas para distinguir productos o servicios atinentes
a los intermediarios entre productores o consumidores, ya que es bien sabido en la
actualidad, que existen empresas que se dedican especificamente a la importaciéon
de ciertos productos, y éste tipo de empresas intermediarias estan también
amparadas bajo una marca que individualiza los productos o servicios que importan

o distribuyen.

c. Marcas de servicios: son las marcas que exclusivamente distinguen la prestacion de
servicios, no asi de productos, por ejemplo servicio de telefonia celular, conserjeria,

lavanderia, etc.

d. Marcas colectivas: son las utilizadas por las personas juridicas en cualquiera de sus
manifestaciones, ya sean éstas sociedades mercantiles, asociaciones, gremios,

sindicatos, entidades publicas incluso.

Acorde también a la doctrina de actualidad, sefala la autora Carmen Blazquez R.
Licenciada en Derecho por Universidad Complutense de Madrid y  Abogada
Especialista en Derecho de tas Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, una
clasificacion mas amplia y que contiene mas categorias, puesto que clasifica las marcas

de acuerdo los siguientes criterios, siendo éstos los siguientes:
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En primer término define un criterio de las marcas de acuerdo a su naturaleza,

dividiéndolas en denominativas, graficas y mixtas.

“Marcas denominativas: Son las que se componen de palabras o combinaciones de
palabras, letras, cifras y sus combinaciones. La denominacion puede tener un
significado o puede carecer de él, en cuyo caso se trata de una marca caprichosa o de
fantasia. Las marcas graficas: se componen exclusivamente de un elemento grafico. Y
las marcas mixtas, se componen de una combinacion de elementos denominativos y

graficos.” ™

Continda con un segundo criterio en el cual toma en cuenta la titularidad, de la marca y
las clasifica en marcas individuales y colectivas. “Lo que diferencia la marca individual
de la marca colectiva, es que ésta ultima se caracteriza porque su titular solo puede ser
una entidad o forma asociativa. La titularidad es Unica, pero su uso es plural por todos

los miembros de la agrupacién.”*®

Define también un tercer criterio relacionado con otras marcas, éstas pueden ser
derivadas y principales. “Sobre la base de una marca principal (Coca-cola), se van

solicitando una serie de marcas derivadas (Coca-cola Light).”*®

Un cuarto criterio clasifica las marcas de acuerdo a su difusidén, en marcas notorias y
renombradas, para la autora citada la marca notoria, es la marca ampliamente conocida

dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos

::http://www.convelia.com/clases de marcas (Consultado: 2 de abril de 2013)
Ibid.
*® Ibid.
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por ella. “La notoriedad de la marca puede acreditarse, de una forma directa a través
de encuestas, sondeos de opiniéon y declaraciones del sector de consumidores que
adquieren productos idénticos y, de manera indirecta a través de las inversiones en

publicidad y promociones.”"’

La marca renombrada, la define como una marca conocida por el pablico en general y
no soélo por el sector del mercado al que los productos O servicios pertenecen.
Finalmente incluye un criterio que clasifica a las marcas por su ambito territorial en

nacionales, comunitarias e internacionales.

Acorde a la legislacidn vigente, sefala el Convenio Centroamericano para la Proteccidn
de la Propiedad Industrial, ia clasificacidon de las marcas, en su Articulo 9, de la
siguiente manera: “Articulo 9. Las Marcas se clasifican en Marcas Industriales o
Marcas de Fabrica, Marcas de Comercio y Marcas de Servicios. Marcas Industriales o
de Fabrica son las que distinguen las mercancias producidas o elaboradas por una
determinada empresa fabril 0 industrial. Marcas de Comercio son las que distinguen las
mercancias que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quién sea su
productor. Marcas de Servicios son las que distinguen las actividades que realizan las
empresas dedicadas a dar satisfaccién a necesidades generales, por medios distintos

de la manufactura, expendioc o distribucidn de mercancias.”

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica
de Guatemala, no establece una clasificacion estricta de las marcas, sin embargo en su

Articulo numero 4, hace referencia a la marca colectiva y a la marca de certificacion,

Y Ibid.
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estableciendo al respecto que: “Marca colectiva: es aquélla cuyo titular es una persona

juridica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca” y al respecto
de la marca de certificacion establece: “ Marca de certificacién: es una marca que se
aplica a productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han sido controladas y
certificadas por el titular de la marca.” Esta ultima, referida, la marca de certificacion,
muy importante en la actualidad, ya que todo producto o servicio que obtenga la
certificacién de su marca, se le esta atribuyendo, las caracteristicas de alta calidad y
competitividad tanto en el ambito nacional como internacional. Siendo hoy en dia la
certificacion de marcas un reto para las empresas, y una alta garantia para los

consumidores o usuarios de las mismas.

Se concluye, por lo tanto que la doctrina como la legislacidon enumeran varias clases de
marcas, todas ellas, de uso y registro dentro del ambito comercial guatemalteco, toda
vez cumplan los requisitos legales establecidos para su registro, procedimiento
establecido también en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del

Congreso de la Republica de Guatemala.

2.1.3. Funciones de la marca

Las marcas como tales, aparte de tener sus propias caracteristicas o acepciones,
deben también cumplir con ciertas funciones, es decir las marcas deben de cumplir el
proposito para el cual fueron creadas y registradas a favor de su titular, entre los
criterios establecidos al respecto, la doctrina afirma que deben cumplir ciertas funciones

en cuanto al producto o servicio que distinguen.
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Al respecto los autores ya citados, Gabrie!l A. Martinez Medrano y Gabriela M.
Soucasse, en su obra Derecho de Marcas, delimitan las funciones de la marca de la

siguiente manera: “Las funciones de la marca que distingue la doctrina son cuatro:

a) Distintividad o indicadora de origen empresarial
b) Indicadora de una calidad estandar de los productos o servicios protegidos
c) Condensadora o goodwill o buena fama de los productos o servicios protegidos

d) Funcién publicitaria (intermediacion entre el titular el mercado)’*®

La funcidén distintiva o indicativa del origen empresarial, es la determinada como la
principal, la esencia de la marca, por medio de esta funcion de!l género marcas se

distinguen especies que son toda la variedad de marcas existentes y registradas.

En cuanto de la funcidén indicadora de la calidad, se manifiesta que la garantia de la
calidad da a entender que los productos mantienen a lo largo del tiempo determinada
calidad frente a sus consumidores, ya sea esta calidad estandar o superior, esta calidad
debe ser constante, “la marca forma parte de un contrato social entre el titular y sus
consumidores, en ese contrato social el titular de la marca crea en los consumidores

una costumbre que el producto de marca “x”, posee una calidad “ y”."

Ejemplos claros de esta funcidén, se encuentran en los contratos de franquicia, por
medio de los cuales se ofrece al publico un producto o servicio en el que el
franquiciante transfiere al franquiciado su tecnologia industrial, comercial y

administrativa, junto con la licencia de uso de su marca, por lo cual cuando se usan

*® Martinez, Ob. Cit., pag. 30
Ibid. Pag. 33
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marcas que amparan productos o servicios franquiciados e! consumidor tiene la
garantia de que es la misma calidad de! producto, tanto en Guatemala o en cualquier
otro pais donde ésta exista. Es por ello que la funcién de indicadora de calidad

también impide al titular de la marca rebajar sus condiciones o calidades.

La tercera funcidon de la marca sehalada por los autores citados como funcién
condensadora del goodwill, basicamente se constituye bajo el principio de que la marca
es el soporte en el que se forjara la buena fama o buena reputacion de los productos o
servicios ofrecidos, es decir que con el tiempo la marca no solamente distingue al
producto o servicio sino tambien llenara las expectativas del empresario de que su
producto o servicio no sea solo conocido sino sea elegido por los consumidores
nuevamente. Por eso a esta funcidn dentro de los usos mercantiles se ie conoce como
goodwill, término que es una combinacién de dos palabras en inglés, que traducido
literalmente, significa: sera bueno, por lo tanto, los tres componentes del goodwill, son:
la buena calidad del producto o servicio, la publicidad realizada por el titular de la marca

y la potencia publicitaria de la misma.

La cuarta funcioén, es la publicitaria como intermediacion entre el titular de la marca y el
mercado, una funcion muy importante que permite dar a conocer al publico consumidor
la marca. La marca permite al empresario que efectie la publicidad que condense el
valor de su producto o servicio, en este caso la marca se constituye un elemento previo
y necesario para poder Hevar a cabo el marketing de la misma, que inducird a un
comprador a seleccionar el producto o servicio. Es decir la publicidad finalmente sera

unos de los medios para crear el goodwill alrededor de la marca.

40




2.1.4. Elementos que componen la marca

“Toda marca se compone de tres elementos a saber: el signo, la relacion establecida
entre el signo y los productos o servicios que distingue y el elemento psicoldgico, éste
ultimo estd integrado por las representaciones de la marca en la mente del

consumidor’?®.

En cuanto al signo, como ya fue anteriormente anotado, este puede constituirse por una
amplia variedad de signos o combinaciones de signos, toda vez estén de acorde a lo
establecido en la legislacién pertinente. Sin embargo seria absurdo que entre este sigo
y el producto o servicio que se distingue no existiera conexion alguna, por lo cual debe
existir una relacion entre el signo distintivo de la marca y el producto o servicio, a veces
puede apreciarse que esta es una relacidn muy clara y precisa 0 a veces el solo signo
llega a ser la motivacién principal del consumidor para comprar el producto o adquirir €l

Servicio.

En cuanto al elemento psicologico, este es de caracter subjetivo pues se encuentra en
la mente del consumidor, puesto que identifica y distingue aquéllas marcas con ias que
se identifica de acuerdo a sus intereses propios, calidad, caracteristicas o cualidades

del producto o servicio.

Pibid. Pag. 28
41



2.1.5. Propiedad sobre la marca

En cuanto a la propiedad sobre la marca, generalmente la doctrina le asigna a la marca
una categoria de bien inmaterial ¢ incorporal, de acuerdo al autor Guillermo Cabanellas
de Torres, en su Diccionario juridico elemental, define esta categoria de bienes de la
manera siguiente: “Bienes incorporales. Son los que no existen sino intelectualmente,

los no tangibles ni visibies.”?!

De acuerdo a la definicion citada, a la marca se le puede considerar como un bien
inmaterial, pues su existencia proviene de la creatividad humana, de acuerdo a la teoria
de la marca como bien inmaterial, esta puede ser susceptible de apropiacion, uso goce
o transferencia, por lo cual la relacion entre el titular de la marca y ésta se constituye
como un derecho real de propiedad, no en el sentido que se asigna en materia civil,
sino aun en un plano superior de normativa, la cual es la norma constitucional que

ampara el derecho de propiedad.

Sin embargo, lo regulado en la legislacion guatemalteca, en la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Replblica de Guatemala, se
contrapone a la naturaleza juridica otorgada a la marca, por la doctrina, como bien
inmaterial, ya que establece la normativa citada en su Articulc 17: “Adquisicion del
derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas
se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado

extendido por el Registro...”

#' Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario juridico elemental. Pag. 54
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Como se aprecia de {a normativa citada la calidad atribuida a las marcas por la
legislacién guatemaiteca es la bienes muebles, por lo tanto las mismas son susceptibles
de propiedad, en este caso también existe desde el punto de vista juridico una relacion
de derecho real entre la marca y su titular, estando asi las marcas susceptibles a todos
los derechos reales establecidos en cuanto a bienes muebles se refiera, es decir las
marcas pueden ser objeto de transferencia inter vivos o mortis causa, asi como también

pueden ser objeto de enajenacion, cesion, etc.

Ya sea desde un punto vista doctrinario o el legal, la marca es susceptible del derecho
de propiedad, y siendo este un derecho de disposicion, se derivaran de este derecho
todos los otros derechos inherentes asignados a los bienes, caso especifico de
Guatemala, a la marca se atribuye una calidad de bien mueble, y no de un bien

inmaterial como lo establece la doctrina en general.

Ademas de ello contempla la legislacidn guatemalteca, que para poder oponer el
derecho de propiedad sobre una marca, es una fase necesaria y previa, el registro de

ésta en el Registro de la Propiedad Intelectual.

El Cddigo de Comercio guatemalteco, concede a la empresa la calidad de bien mueble,
en este sentido siendo que a las marcas se les atribuye la naturaleza de bienes
muebles también, al trasmitir la empresa a un nuevo propietario las marcas existentes
se le concederian como parte de la empresa, pero con una licencia de uso, es decir que
el nuevo propietario adquiere la empresa y la licencia de uso de la marca o marcas si

las hubiere.




Es decir, las marcas se pueden otorgar a otra persona, por su titular, a ello se le
denomina como licencia de uso. La licencia de uso de una marca, se constituye
entonces, como una forma juridica por medio de la cual, el titular de una marca la
otorga a otra persona, para que ésta la use o la explote, éste acto también debe ser

inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Solamente el titular, quien es el que ha registrado la marca a su favor en el Registro de
la Propiedad Intelectual tiene el derecho exclusivo sobre la misma, Unicamente se
puede conceder entonces, el derecho de uso de la marca. A este respecto, establece
el Articulo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala, que uno de los derechos que se adquieren
por el registro de una marca, otorga al titular el derecho exclusivo de uso sobre la
misma, y ademas establece que el titular del derecho podra: *“impedir que todos los
terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del

comercio, signos idénticos o semejantes...”

Finalmente, preceptua el Articulo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero
57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala en cuanto a la vigencia del
registro de una marca que: “El registro de una marca tendra vigencia por diez afos,
contados a partir de la fecha de la inscripcién. Podra renovarse indefinidamente por
periodos iguales y sucesivos de diez afios, contados a partir de la fecha del vencimiento

precedente.”
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2.2. El nombre comercial

El nombre comercial comparado a la marca es un concepto mas sencillo, siendo que

ambos son distinguidos en primer término como signos distintivos de la empresa.

En cuanto a la naturaleza juridica del nombre comercial existen en la doctrina dos
teorias al respecto, “;Qué es lo que designa el nombre comercial? Dos teorias
responden a ésta pregunta, la subjetiva y la objetiva. Para la primera el nombre
comercial identifica al sujeto comerciante, al propietario de la empresa; y para la

segunda a la empresa como bien inmaterial’®

En el texto citado, se sintetizan ambas teorias, en cuanto a qué es lo que designa o qué
identifica el nombre comercial, es decir cual es su finalidad. La teoria subjetiva, se
enfoca en el sujeto comerciante, y establece que un nombre comercial identifica al
comerciante o propietario de una empresa, esta teoria enfatiza entonces en la relacion
derivada entre el comerciante y la necesidad de éste de identificar su empresa,

mediante un nombre comercial.

A diferencia de la segunda teoria, la objetiva, misma que enfatiza que la funcidn del

nombre comercial consiste en identificar a una empresa, no asi al sujeto comerciante.

La orientacidn que sigue la legislacién guatemalteca, corresponde a la teoria objetiva,
pues claramente establece el Articulo cuatro de Ley de Propiedad Industrial, Decreto

numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, al definir el nombre

2 Villegas, Ob. Cit., pag. 443.
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comercial que: “Nombre comercial. Es un signoc denominativo o mixto, con el que se
identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad”,
esta definicion enfatiza entonces en la identificacion de la empresa o cualquier

establecimiento mercantil, los cuales se identifican mediante un nombre comercial.

Por su parte, establece el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en su Articulo 48, en cuanto al nombre comercial que éste
constituye: “Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre
propio 0 de fantasia, la razén social o la denominacién con la cual se identifica una

empresa o establecimiento.”

Es decir, en el contexto del Convenio citado, la importancia del nombre comercial
consiste en que éste se constituye como un nombre propio o una creacién de fantasia,
por medio del cual el sujeto comerciante identifica una empresa o establecimiento

comercial.

Sin embargo el nombre comercial, también es utilizado para identificar establecimientos
que se dediquen a actividades agricolas, pecuarias, forestales, de prestacion de
servicios, etc. Por tal razon, establece el mismo Convenio citado, en su Articulo 47,
preceptuando lo siguiente: “Articulo 47. Las disposiciones contenidas en el presente
titulo son aplicables no solo a los nombres con que se identifica una empresa o un
establecimiento mercantil propiamente dicho, sino también a los nombres con que se
identifica una empresa 0 establecimiento industrial, bien sea que se dedique a la
prestacion de servicios 0 a actividades agricolas, pecuarias, forestales, extractivas, de

caza, pesca, construccion, transporte o cualquier otra analoga.”
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Es decir, el nombre comercial, en un sentido estrictamente considerado, dentro de la':
legislacion guatemalteca, es uno de los signos distintivos de la empresa, ya sea
mercantil o bien, las que se dediquen a cualquier actividad orientada a la industrial, no
asi, consiste su funcion, en identificar al comerciante. Al respecto, establece el autor
Luis Eduardo Bertone que: “El nombre comercial es el término que sirve para distinguir

un fondo de comercio de otros fondos de comercio similares”?

Ef nombre comercial, también es objeto de tutela juridica, ya que los derechos sobre el
mismo, le otorga a su titular, las facuitades legales de oponibilidad y defensa frente a
terceros. “La proteccion legal hacia el nombre comercial, se extiende no solamente a
las actividades comerciales, en el sentido amplio del término, sino también a las que
carecen de fines de lucro, ya que el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial

excede de los meramente econémicos.”?*

2.3. Diferencia entre el nombre comercial y la marca

Tanto la marca como el nombre constituyen signos distintivos de la empresa, sin
embargo se hace necesario establecer entre ambos la diferencia, a fin de determinar

sus limites de aplicacion dentro del ambito del comercio.

“La marca es un signo que desempena una funcidn distintiva respecto de un producto o
respecto de un servicio. Asimismo, mientras la marca tiene como ambito de proteccion

el pais, en relacion con las clases en que fue registrada, los nombres comerciales

23Bertone, Luis Eduardo. Derecho de marcas. Pag. 440
*Ibid. Pag. 441
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tienen como ambito de tutela el territorio en que tienen influencia efectiva y la clase de

actividad realizada por una empresa o establecimiento comercial.”®

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relacion con la
comercializacion de productos. No sélo se aplican a los productos propiamente dichos,
sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su utilizacidon para la
comercializacion de productos, se trata concretamente de fa utilizacion del signo en
anuncios, por ejemplo, en los periédicos o la television o en los anuncios en las tiendas

0 negocios en donde se vendan los productos.

Por su parte, el nombre comercial es la designacion que permite identificar a una
empresa, producto, negocio, etc. de otro, el cual en la mayoria de paises debe ser

registrado en la oficina o institucion determinada para el efecto.

En sintesis la marca se constituye en un signo que es creado y registrado, para
distinguir un producto o servicio, en tanto el nombre comercial no es un signo, sino un
término, creado y registrado con la finalidad de identificar a una empresa o industria, el
cual debe ser Unico dentro del ramo para que no haya ningun tipo de equivocacidn para

el cliente o usuario.

“Ibid. Pag. 442
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CAPITULO il

3. La proteccién contra la competencia desleal aplicada a la propiedad industrial

de la marca y el nombre comercial

La competencia desleal o también denominada comportamiento anticompetitivo ©
competencia ilicita, por algunos autores, tiene un primer antecedente, que establece la
definicion de éste concepto, ya que con ocasion de la fundacion de la Unién
Internacional para la Proteccidén de la Propiedad Industrial, el 20 de marzo del afo
1883, se suscribié el Convenio de la Unidn de Paris, convenio por medio del cual surge

una proteccion legal internacional contra la competencia desleal.

Dicho convenio al suscribirse conté con la presencia de doce paises fundadores, entre
los que se encontraba representado Guatemala. Este instrumento internacional define
ic que se consideran, en manera general, actos de competencia desleal y de éste se

han inspirado posteriores legisiaciones.

En el Articulo 10 del citado Convenio se define la competencia desleal como: “Todo

actc de competencia contrario a los usos honrados, en materia industrial o comercial.”

Es importante recalcar que la definicion establecida anteriormente, enfatiza en una
diferenciacion entre la competencia desleal ya sea en materia comercial ¢ industrial,
siendo el género el comercio y la especie la propiedad industrial propiamente dicha.
Aunque en ambas, se trata de actos fraudulentos, que contradicen principalmente la

buena fe y la verdad sabida, como principios basicos del derecho mercantil.
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Por lo tanto la presente investigacién se referira primordialmente a delimitar los actos ™ "2

que se constituyen como competencia desleal, pero aplicados a la propiedad industrial

sobre la marca y el nombre comercial.

3.1. Antecedentes histéricos de la competencia desleal

Dichos antecedentes se encuentran principalmente en el continente europeo, durante el
Siglo XVIil, ya que al darse el inicio del capitalismo liberal, se produce un crecimiento
de empresas; hecho en el cual la ciencia juridica, no iba paralelamente, pues no se
regulaban muchas de las nuevas instituciones mercantiles que surgian dentro del
comercio. Es decir que muchos de los emergentes fendmenos comerciales e
industriales solamente se centraban en su crecimiento economico, aungue ello
implicara la ausencia de normativa juridica, que impusiera reglas para la libre pero,

legal competencia.

“Ya con el desarrolio asentado de la industria, las empresas tuvieron que recurrir a un
sistema de auto tutela y armisticio entre ellas, para evitar y limitar riesgos naturales y
permanentes, tales como las guerras de precios, la competencia en el mercado laboral
o las ofensivas politicas de venta. Sin embargo, dichas treguas y alianzas no bastaron
cuando progresivamente comenzaron a aparecer en escena competidores que se
aprovecharon de la ausencia de reglas estatales para atacar la posicion de las

empresas afianzadas en el mercado’®

% Conde Bautista, Claudia Victoria. Acciones por competencia desleal aplicables a los actos de
desorganizacion del competidor. Pag. 2.

50



Ante dicha problematica es cuando los ordenamientos juridicos europeos a mediados - "

del Siglo XIX, empezaron a regular una normativa protectora cuya principal
caracteristica fue la especialidad, en cuanto la regulacion de las conductas
concurrentemente desleales, y la naturaleza penal, puesto que dichas conductas

desleales eran tipificadas y sancionadas como delitos.

Es durante el mismo periodo histérico en Francia, que el Cédigo Penal Napolebnico,
regulé lo referente al secreto industrial, el cual se regulé la aplicacion de graves
sanciones a quien revelara un secreto de fabrica a un extranjero o un ciudadano

francés residente en el extranjero.

Sin embargo, la novedad es que la legislacidon francesa napoleonica ya introduce los
actos de competencia desleal en otra area del derecho, como le fue el derecho civil, no
obstante en esta materia, la competencia desleal se desarrollé a traves de
jurisprudencia especializada y con armonia en las exigencias empresariales, que

posteriormente se codificé en normas legales.

“La base de la clausula general de responsabilidad civil contenida en los Articulos 1382
y 1383 del Cédigo Civil francés, se trataba de una proteccion dispensada a un
competidor cuyos derechos habian sido lesionados por otro competidor mediante actos
desleales como la denigracion, la provocacion de confusion entre las prestaciones o la

violacion de secretos industriales.” %

“ Ibid.
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Fue también Alemania, la que en el afc 1874 promulgd la primera ley que se A

denominaba Ley de Proteccién de Marcas, cuya esencia era de naturaleza penal, y en
el ano 1909 promuliga la denominada Ley de Competencia Desleal, ia cual fue modelo

para otras legislaciones europeas de paises como Portugal y Austria.

En Espaia, la legislacidén de la Ley de Propiedad Industrial del afio 1902 seguia una
corriente penal pues tipificaba los ilicitos cometidos contra derechos de marcas o

patentes, a pesar de tratarse de una ley de caracter comercial.

Respecto al continente americano es Estados Unidos de Norte América el primer pais
con antecedentes jurisprudenciales, durante la mitad del Siglo XX, en cuantc a la
competencia desleal en materia de proteccidn marcaria, y una ley especifica para
proteccidn de secretos industriales denominada como Unfair Trade Practices and

Consumer Protection Law, la que data del ano 1970.

En América Latina los paises que se consideran pioneros en la materia son Venezuela,
Paraguay y, principaimente Colombia, los cuales regulaban la competencia desleal

durante la ultima década del Siglo XX.
3.2. Definicidn de competencia desleal

La doctrina establece varias definiciones al respecto, por lo tanto el presente estudio se

concretara a senalar las pertinentes, ya que “la denominacién competencia desleal, es
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un concepto genérico, que ya sea ilicita o no, esta intimamente ligada a la propiedad

industrial.”%®

El tratadista Antonio Amor Fernandez, citado por la licenciada Dilia Floricelda Nicho
Similox, en su tesis de licenciatura, la define de la siguiente manera: “El concepto
amplio y genérico de la competencia desleal, comprende indistintamente, cualquier
actividad que infrinja 0 no norma legal positiva y vaya destinada a atraer clientela o abrir
mercado mediante fraude o uso contrario a las reglas de la buena fe y de la honestidad
comercial e industrial. No toda actividad de competencia ilicita necesariamente sera a

la vez competencia desleal”?®

La definicién citada, es bastante amplia, por cuanto refiere los principios de buena fe y
honestidad comercial, que se considera son los mas vulnerados, asi como se expone
que estos actos desleales pueden darse, por supuesto en el ambito de la propiedad

industrial.

Es interesante a la vez, resaltar que el autor citado, establece que los actos de
competencia desleal pueden estar regulados © no, es decir ser derecho positivo 0 no
serlo, ello en virtud de que de acuerdo al constante cambio y evolucion dentro del
trafico comercial tanto nacional o internacional, pudieren darse actos de competencia

desleal, que al no estar especificamente normados, podran, por analogia, incorporarse

% Nicho Similox, Dilia Floricelda. Defraudacion a la exclusividad de la marca y el nombre comercial.
Pag. 54
Pthid. Pag. 55
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como actos de competencia desleal, toda vez sean con el propdsito de atraer clientelaoc = ™

abrirse mercado en forma fraudulenta.

El tratadista Juan Carlos Zavala Rodriguez, citado por el licenciado Carlos Anibal
Ronquillo Marin, en su tesis de licenciatura, define a la competencia desleal
denominandola como competencia ilicita, en cuanto que la misma se constituye como:
“Todo procedimientc de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio, la
clientela ajena, sin empenfar la propia fuerza econdmica, para contraponerla a la de su
rival.”*®

La definicidn anterior no entra a analizar consideraciones éticas, es una definicidn mas
aplicable al campo juridico, ya que el objeto intrinseco de la competencia desleal sera
atraer o sustraer la clientela ya bien ganada por el comerciante perjudicado, dicha
sustraccion de clientela se hara en forma fraudulenta, y quien la comete se aprovecha
de los recursos economicos ajenos, “la accién tiene por objeto sustraer la clientela
ajena, sin empefar en la misma, sus propios recursos, sino aprovechandose de los
recursos ajenos y anteponer a esos mismos competidores esos recursos con 0 sin
modificacion, como seria el caso de la imitacidén de signos distintivos de la emp.resa.”31

Ejemplo especifico aplicable a competencia desleal en materia de propiedad industrial,

gue podra darse ya sea con marcas o bien con nombres comerciales.

Finalmente, la definicidn legal de la competencia desleal, se encuentra regulada en el

Cdédigo de Comercio, Decreto nimero 2-70 del Congreso de la Republica de

2(1) Ronquillo Marin, Carlos Anibal. La competencia desleal en materia de propiedad industrial. Pag. 5
ibid.
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Guatemala, en al Articulo 362, que preceptia: “Competencia desleal. Todo acto o
hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las
actividades mercantiles, se considerara de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y

prohibido.”

A la vez en la ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, se le define asi: “Articulo 172. Consideraciones generales. Se
considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y practicas honestas del

comercio, realizado en toda actividad comercial e industrial.”

3.3. Regulacién de la competencia desleal en Guatemala en materia de propiedad

industrial

En cuanto a Guatemala la regulacién de la competencia desleal, haya su primer
antecedente, como lo es el caso de otros Estados, en normas de caracter penal,
regulando el tema en el Cddigo Penal, que data de la década de los afos setenta,
seguidamente, el Codigo de Comercio, establece los actos que se consideran como

competencia desleal.

Con la Constitucidn Politica de la Republica de Guatemala promulgada en 1986, el
tema cobra relevancia constitucional, y finaimente, la Ley de Propiedad Industrial,
regula lo pertinente en cuanto a propiedad industrial. De tal manera que la regulacién

legal en cuanto a competencia desleal, se encuentra regulada de la siguiente manera:
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3.1.1. La Constitucién Politica de la Reptblica de Guatemala

Vigente desde 1986, contempla en los Articulos 43, 119 y 130, aspectos fundamentales
en materia de competencia y economia de mercado, tales como: los deberes del
Estado como ente protecior de la economia de mercado, y garante de evitar toda
practica restrictiva de la libre competencia, ya que de ser asi los perjudicados serian
aparte de los comerciantes, los consumidores, con o que se afectaria el bien comun, el

cual constituye el fin primordial del Estado, hacia todos sus habitantes

3.1.2. Cédigo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala

Este tipifica y sanciona con pena de multa y prisiéon una serie de practicas dafinas a la
libre competencia y bienestar de los consumidores, contenidos en los Articulos 340 al
342 de dicha ley. Sin embrago es de resaltar el hecho de que dichas normas se basan
en un sentido econémico, y no propiamente en materia de propiedad industrial, ya que,
para el caso especifico de la propiedad industrial, existe una tipo penal especifico,
contenido en el Articulo 275, del Codigo citado, y que se denomina como Violacion a los

Derechos de Propiedad Industrial.

Dicha norma establece una serie de actos considerados como violaciones a los
derechos de propiedad industrial, sin embargo, las pertinentes para el caso de marcas,
se encuentran reguladas en el orden Articulo citado, estableciendo: Quien sin el
consentimiento del titular de los derechacs realice cualquiera de las siguientes acciones:
“a) Introduzca al comercio, venda , ofrezca, almacene o distribuya productos o servicios

protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relacién
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con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que estan
protegidos por el registro”, y la literal b, que es la norma especifica para los nombres
comerciales, establece: “b) Comercie con un nombre comercial, emblema o expresién o

sefial de publicidad a protegido”.

La normativa del articulo citado, hace referencia también en cuanto que se constituye
competencia desleal en materia de propiedad industrial, el hecho de crear un grado de
confusion a los consumidores de una nueva marca con una ya registrada, asi como |a
falsificacion de etiquetas, envases, envolturas o empaques de productos registrados.

Asimismo la sancion a imponer consiste en pena de prisidn de uno a seis afos y multa
de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales, a quien incurriere en los

mencicnados actos.

En base al criteric de los tratadistas, toda vez la competencia desleal se encuadre

dentro de normas penales, se le puede denominar como competencia ilicita.

3.3.3 Cdédigo de Comercio, Decreto 2-70 del Congresoc de {a Republica de

Guatemala

Esta normativa, regula lo referente a la competencia desleal en los Articulos de! 361 al
367, preceptuando todas aquellas conductas y actos que afectan los derechos de los

competidores asi como de consumidores.

En principio establece la definicion de la competencia desleal, misma que fue citada

anteriormente. También en el Articulo 361, la prohibicion de monopolios y la igualdad
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de trato hacia los consumidores. En cuanto a los actos desleales, el Articulo 362, los o

clasifica en tres categorias: en primer lugar el engafo al publico en general 0 a
personas determinadas; también regula lo referente al perjuicio de un comerciante

valiéndose de la infraccion de contratos.

Sin embargo, la categoria especifica para propiedad industrial, la preceptia en inciso
segundo, regulando que, se perjudica directamente a otro comerciante, sin infringir
deberes establecidos en contratos, mediante los siguientes actos: “ a) Uso indebido o
imitacidbn de nombres comerciales, emblemas muestras, avisos, marcas, patentes u
otros elementos de una empresa o de sus establecimientos; b) Propagacion de noticias

capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa.”

Siendo que esta normativa es de caracter mercantil, establece el Articulo 364 que la
accion correspondiente, es competencia de los tribunales del orden civil, y al respecto
regula: “Accidn de competencia desleal. La accién de competencia desleal podra ser
entablada en la via ordinaria por cualquier perjudicado, la asociacién gremial respectiva

o el Ministerio Publico.”

En esta clase de juicio, la resolucion final, es decir la sentencia correspondiente tendra
por finalidad, en base al Articulo 365, lo siguiente: “La resolucion que declare la
existencia de actos de competencia desleal, dispondra la suspensién de dichos actos,
las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y evitar su repeticion y el

resarcimiento de dafios y perjuicios cuando sea procedente.”
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3.3.4. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica - &'

Guatemala

Esta ley, dedica un capitulo Unico con normas cuya finalidad es la represion de la
competencia desleal, especificamente en materia de propiedad industrial, la normativa
establecida en el Decreto 57-2000, tiene cierta semejanza con lo establecido en el
Codigo de Comercio, y establece en el Articulo 173, varias literales que describen

dichas conductas que se constituyen como competencia desleal.

Para el caso especifico de marcas y nombres comerciales, se establece en &l
mencionado Articulo, en la literal a, que: “Todo acto u omision que origine confusion o
un riesgo de asociacion o debilitamiento del caracter distintivo de un signo, con
respecto a los productos, los servicios la empresa 0 el establecimiento ajenos.” En
este caso, se incluye en el mismo apartado tanto a las marcas como a los nombres
comerciales, regulando que todo acto que induzca o genere confusidn en los
consumidores o bien el hecho de debilitamiento, como lo describe la norma, es decir

desacreditar 0 denigrar a cualquier marca o nombre comercial registrado.

En cuanto a la marca o nombre comercial, ya quedo establecido que ambas amparan
bienes o servicios, en el caso de la marca y establecimientos comerciales o industriales,
en el caso del nombre comercial. Por lo tanto, ia clientela llega a identificar por medio
de eéstos, un producto o servicio, 0 bien un establecimiento comercial o industrial,

incluso es por medio de estos, que se crea una trayectoria en el mercado.
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Consecuentemente, o regulado en las leyes analizadas, se concreta a establecer que
en materia de propiedad industrial, existe competencia desleal, siempre y cuando el
objeto de esta se constituye en perjudicar una marca o un nombre comercial, o bien

cualquier otro signo distintivo de la empresa.

Un caso muy frecuente, es el desprestigio comercial de una marca, difundido
especialmente por mediocs masivos de comunicacion, inclusc medios electronicos como
lo son el Internet o correos electrénicos. Es esta una de las maneras de desviar la
atencién del consumidor, logrando desprestigiar una marca reconocida. Fenémeno que
también ocurre con los nombres comerciales, variando la finalidad hacia el desprestigio

de una empresa 0 establecimiento industrial.

Es por ello que ante la amenaza de tales actos, de competencia desleal, la legislacién
prevé el derecho del perjudicado a que previamente a entablar la accion legal que
considere pertinente, puede solicitar a los tribunales competentes las medidas
cautelares o precautorias para impedir provisionalmente las acciones en su contra. En
base a lo regulado por el Cédigo Procesal Civil, Decreto Ley 107 del jefe de gobierno,
establece las providencias cautelares en su libro quinto, como alternativas a cualquier
proceso, y al respecto establece que éstas son: el arraigo, anotacién de demanda,

embargo, secuestro e intervencion.

Sin embargo, dichas medidas no se concretan solamente a las enumeradas, pues
establece el Articulo 530, de la misma normativa que: “ Fuera de los casos reguiados
en los articulos anteriores y en otras disposiciones de éste cddigo sobre medidas

cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario
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para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este cédigo, se halle
de tal manera amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por
escrito al juez las providencias de urgencia, que segun las circunstancias, parezcan

mas idéneas, para asegurar provisionalmente los efectos de sobre &l fondo.”

Por tal razén se concluye que las medidas cautelares pueden ser las establecidas en el
Cdédigo Procesal Civil y Mercantil o bien la misma normativa, pues de verse una
persona ante una amenaza que le causare perjuicio, puede también solicitar medidas

precautorias que se acoplen a su particular situacion.

Es por ello que en materia de proteccidon contra la competencia desleal, en materia de
propiedad industrial, la Ley de Propiedad Industrial establece medidas cautelares
especificas, preceptuadas en el Articulo ciento ochenta y siete, entre las cuales se

[

encuentran: “a) La cesacidn inmediata del uso, aplicacion, colocacion vy
comercializacidon de los productos infractores y de las acciones desleales; b) El comiso
de los productos infractores, incluyendo envases, empaques, envolturas, etiquetas,

material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales que sean el resuitado

de la infraccidn o se hayan empleado para cometerla...”

Por supuesto, la solicitud de dichas medidas es de caracter precautorio, sin perjuicio de
las posteriores acciones legales que pudiere entablar el perjudicado, en el juicio
correspondiente, y de acorde a las vias procesales pertinentes, que ya fueron

establecidas en la presente investigacién.
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Por lo tanto, la normativa en materia de proteccién contra competencia desleal, en :
materia de propiedad industrial, es de caracter especifico, ya que aparte de proteger
contra las practicas desleales, se esta protegiendo la creatividad humana, aplicada al
ambito industrial. “Mientras que la competencia desleal establece los criterios de
comportamiento dentro de los cuales se debe desenvolver la actividad competencial, el
derecho de propiedad industrial protege una serie de derechos subjetivos de exclusiva
proteccidon, que implican la creacién de una situacion de monopolio que, como

consecuencia légica, restringe la competencia.” *

Entonces, la finalidad primordial de la existencia de la normativa contra la competencia
desleal, protege la economia nacional, la libre competencia, y preserva el interés
general del consumidor o del usuario. Por lo tanto, el bien juridico que pretende
proteger es el mantenimiento de una libre competencia entre competidores y asi

garantizar que no se violenten los derechos del consumidor o usuario.

%2 Conde. Ob. Cit. Pag. 20
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CAPITULO iV

4. Analisis de los conflictos originados de palabras conocidas o de uso popular

en la marca y el nhombre comercial

Es pertinente sefalar que ia presente investigacion se enfoca a sefalar los conflictos
originados, cuando en una marca o nombre comercial se utilicen palabras conocidas,
de uso popular, 0 denominaciones genéricas, ya que segun lo establecido en la Ley de
Propiedad Industrial, pueden surgir varios conflictos en cuanto a marcas o nombres
comerciales se refiere. Por ello existen normas prohibitivas, reguladas en los Articulos

20 y 21 de dicha ley, mismas que al infringirse, dan lugar a la existencia de un conflicto.

Es de senalar por lo tanto, que en dicha normativa existen 25 casos de normas
prohibitivas, ya que en el Articulo 21, se sefalan las marcas inadmisibles por razones
intrinsecas, en el cual se contemplan 17 literales, que norman lo pertinente.
Seguidamente en el Articulo 21, se sefialan 8 casos de las denominadas marcas

inadmisibles por derechos de terceros.

Todo lo anteriormente sefialado, es una generalidad de lo establecido en la legislacion
guatemalteca, ya que cada caso regulado, implica una confrontacion doctrinaria y legal,

por lo que tratar todos elios, en un mismo estudio no seria técnico ni cientifico.

63




4.1. Analisis de las teorias que exponen la naturaleza juridica de la marca, en
contraposicion de la marca considerada como bien mueble, por la legislacién

guatemalteca

Acorde a lo establecido anteriormente, dentro de la presente investigacion, la
legislacion guatemalteca le atribuye a la marca la calidad de bien mueble, por lo tanto
susceptible de todo lo relativo al derecho de propiedad. Sin embargo, la finalidad de
este analisis no solamente se limitara a realizar citas de autores varios, sino en forma
propositiva, poder realizar un analisis critico, y proponer soluciones a la problematica

planteada.

Recuérdese, que la doctrina, es fuente de ley, por lo tanto la aceptada por la normativa
guatemalteca, no es Unica sino por el contrario a veces encuentra sus criticos, y

también es cambiante, debido a cambios sociales o propios del ambito comercial.

El autor mexicano Justo Nava Negrete, en su obra Derecho de las Marcas, citando al
autor Picard, indica que este jurista francés, establecié una nueva categoria para las
marcas, considerandolas como derechos intelectuales, ya que no las ubica dentro los
derechos personales, obligacionales ni reales. Al respecto refiere: “Picard, al respecto
agrega que comunmente se introducia de preferencia, los derechos intelectuales en la
categoria de los derechos reales, para respetar la sacrosanta divisidon de los romanos,
se les asimilaba a la propiedad ordinaria en la cua! sus partidarios han disminuido en
niamero. Ya que los inconvenientes que resultaban eran sobre todo los que se
esforzaban de aplicar a los derechos intelectuales las reglas de los derechos reales

ordinarios de la propiedad sobre cosas materiales; de ahi los malentendidos
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constantes, las equivocaciones por lo cual los derechos intelectuales exigen un régimen o

distinto.”*®

Es decir, en oposicion a esta teoria, la legislacion guatemalteca sitta a la marca como
bien mueble, adoptando la teoria de que esta se constituye como un derecho real, no la
concibe como derecho intelectual, pues tanto las marcas como todos los signos
distintivos de la empresa, entre ellos el nombre comercial, en su creacién implican un
esfuerzo del intelecto humano, por lo tanto son derechos propiamente intelectuales, es
decir que constituyen una categoria distinta de los demas derechos. Sin embargo lo
positivo de que nuestra legislacidn, la conciba de esa forma, hace posible que la marca

pueda ser objeto de propiedad, cesién, usufructo, etc.

Ciertamente, los doctrinarios de la actualidad, han llegado a la conclusion de que
otorgar a las marcas y nombres comerciales, la categoria de bienes muebles, es vya
obsoleto, por lo tanto, a continuacion se analiza una nueva teoria, denominada como
La teoria de propiedad sui generis de la marca. Esta sostiene que definitivamente el
titular de una marca ejerce sobre la misma, derechos de propiedad, sin embargo es una
propiedad especial, unica, sui generis, “se trata de una propiedad especial con
caracteristicas propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. Es decir
que el concepto tradicional de propiedad no se ajusta a la actualidad, a las nuevas
formas de convivencia social, econémica y politica y aun a las transformaciones y

cambios en el campo juridico”™

% Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Pag. 127.
*Ibid. Pag. 140
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El papel del Estado, en la trasformacion del concepto de propiedad, es vital, ya que la
finalidad del Estado es el bien comin de todos sus habitantes, el Estado de Guatemala
deberia interesarle satisfacer necesidades colectivas, por encima de necesidades
individuales. Es por ello que el Estado considera a la marca ademas de representar un
valor econdmico como un derecho de proteccion juridica especial, ya que es una

entidad juridica con caracteristicas propias y peculiares.

La intervencitn del Estado se puede denotar, en virtud de que interviene por medic del
Ministerio de Economia cuya dependencia es el Registro de la Propiedad Intelectual, en
establecer todo un procedimiento administrativo, que pretende tutelar tanto a los
titulares de los derechos derivados de propiedad industrial, como a los consumidores,
por lo tanto no es factible enunciar simpiemente que el derecho de marcas, se
constituye bajo la forma ordinaria del derecho de propiedad, pues existen un sinnumero

de excepciones.

Derivado de lo anterior, esta investigacion sostiene que por las razones expuestas, el
derecho sobre las marcas y también nombres comerciales, se constituye un derecho
sobre bienes inmateriales, y no en una concepcién puramente del derecho privado, ya
que como se establecid el Estado de Guatemala, también interviene como contralor y
garante de los mismos. Por lo tanto se hace necesaria la actualizacién doctrinaria en la
materia y su respectiva incorporacion a la legislacion en materia de propiedad industrial

de la marca y el nombre comercial.
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Dicha revisién se hace necesaria ya que toda vez, se considere a las marcas y nombres |
comerciales como derechos susceptibles de apropiacion, pero en una categoria
especial, como derechos surgidos del intelecto y creatividad humana. Ya que de ello
dependera una legislacion mas protectora y especial en materia de propiedad

intelectual.

4.2. Requisitos de validez de la marca sobre el plano juridico enfocado en el

principio de novedad

Una de las primeras legislaciones en encuadrar el principio de novedad, de la marca fue
la francesa, ya que en el afo de 1857 emite la Ley sobre marcas de fabrica y de
comercio, en la cual se establecia que los caracteres legales de las marcas eran, entre
otros, la distincion notable de la marca, sobre cualquier otra marca anteriormente
adoptada. Esta ley establecio las premisas para la doctrina en general, misma que
establece que la novedad de una marca se establece de acuerdo a los siguientes

caracteres:

¢ Las marcas son facultativas
+ las marcas no necesariamente deben ser adheridas a los productos

e Las marcas deben reunir los caracteres de: especialidad y novedad, o en su caso

originalidad (eficacia distintiva) y licitud.
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Varias legislaciones aparte de la francesa, adoptaron dichos criterios, por ejemplo la
legislacion italiana tanto en su doctrina como en su jurisprudencia, establece que los

requisitos esenciales de las marcas son:

s Abstracta capacidad distintiva
« Novedady

e Licitud

Por su parte la doctrina espanola, sostiene que las condiciones que debe reunirse, son

esencialmente;

s Un signo distintivo y
o Ser diferente de otros signos usados como marca

e Serun signo licito

Ademas de lo anterior, el jurista Manue! Broseta Pont, citado por el autor Justo Nava
Negrete agrega: “que toda marca debe poseer el requisito de novedad, de modo que

se diferencie suficientemente de otras anteriormente usadas o registradas”35.

En cuanto a la legislacidn latinoamericana, el tratadista mexicano, David Rangel
Medina, elabora su propia clasificacidn, estableciendo que: “los caracteres

accidentales, secundarios o de forma son:

¢ Eluso de la marca es potestativo

% Ibid. Pag. 165.
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» Lo innecesario de la adherencia

e | a marca debe ser aparente

e la marca debe ser novedosa’>®

Por su parte el jurista colombiano Gabino Pinzén, refiere: “para que la marca esté

legaimente protegida, ésta debe cumplir con los requisitos de:

o FEspecial

s Novedosa™’

De los criterios doctrinarios citados, se establece que en varias legislaciones se
instituye como un requisito de validez de toda marca, que esta incluya la novedad, es
decir, que toda marca debe cumplir con éste requisito de capacidad y eficacia

distintiva.

Todas las legislaciones incluyen este requisito, como un previo necesario para la
validez de la marca, e incluso algunas establecen concretamente una prohibicion
general de aquéllos signos desprovistos de un caracter distintivo. No basta con que el
signo marcario sea aceptado como apto por su naturaleza (palabra, dibujo, etc.) es

fundamental que dicho signo tenga fuerza distintiva.

* jbid. Pag. 165
¥ Ibid. Pag. 165
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4.3. Requisitos de validez de la marca sobre el plano juridico enfocado en el

principio de originalidad

Este principio es importante pues se constituye como aquel que establece las premisas
necesarias tanto doctrinarias o legales, por medio de las que una marca no puede ser
susceptible de apropiacion. Es decir, la marca o denominacién (nombre comercial) no
deben por consiguiente contener designaciones genéricas o descriptivas del objeto, ni
indicar sus cualidades o destino. En sintesis la impresidn que debe generar una marca
o nombre comercial es la de no tener ninguna relacidn con la naturaleza de la
mercaderia, atendiendo a que nadie tiene derecho de apropiarse del nombre vulgar de

un objeto o de sus cualidades.

“Ante todo es necesario que la marca elegida no esté constituida por un término, el cual
por el uso aparezca practicamente indispensable a los competidores para presentar sus
productos o servicios al publico. Su apropiacidén constituiria una traba muy grande en la
actividad de aquélios y esto no seria tolerable. Es preciso por consiguiente que la

marca presente un cierto caracter original”*

Otrc ejemplo, muy adecuado a este principio se incluye dentro de la legislacion
mexicana, en su ley pertinente, denominada Ley de Invenciones v Marcas, es taxativa
al respecto al establecer que todas las invenciones y marcas deben excluir los signos o
medios materiales carentes de originalidad por pertenecer al acervo comun, al
patrimonio linglistico comin, ya que éstos no pueden ser objeto de apropiacion

individual.

*¥Ibid. Pag. 169.
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E! efecto de este principio se constituye en que no son susceptibles de constituir una *

marca signos tales como: figuras geométricas, letras, signos de puntuacion, nimeros o
colores considerados aisladamente. Asi como tampoco podran constituirse marcas:
los nombres propios, técnicos o0 de usc comun, ni las denominaciones usuales o

genéricas.

En base a dicho principio, la originalidad de una marca, debe excluir la posibilidad del
uso de palabras de uso comun, asi como denominaciones usuales 0 genéricas. Ya que
el hecho de registrar dichas palabras, no implica ninguna originalidad, asi como
tampoco ningtin esfuerzo de la creatividad o intelecto humano, que sea susceptible de

proteccidn juridica especial ni de apropiacion.

4.4. Analisis doctrinario de los signos o medios materiales que no pueden

constituir marcas

Quedd ya establecido que las denominaciones arbitrarias, de fantasia o evocativas,
pueden constituir validamente signos marcarios en virtud de reunir el requisito de
capacidad o eficacia distintiva en cuanto al principio de originalidad, en cambio carecen
de dicho requisito en principio, aquellas denominaciones que constituyen los

verdaderos o propios nombres de los servicios .

4.4.1. Nombres propios, técnicos, de uso comin y genéricos

La doctrina establece la imposibilidad juridica de que un comerciante pudiere adoptar

como marca, 0 nombre comercial para distinguir sus productos, servicios ©
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establecimiento comercial o industrial, la denominacién Unica de éstos. Cuando se =~

diere el caso estamos ante un caso en el que una marca se constituye por una palabra
de uso comun, que es el propio nombre del producto o servicio que identifica.
“Resultaria absurdo que una marca estuviera constituida, por la palabra zapato, o fusil,
para distinguir los correspondientes productos, por o tanto es indudable la ineficacia e
ilegalidad de dichos signos para que puedan constituir validamente signos marcarios,
ya que son del dominio publico y ninguna persona fisica o juridica puede hacerlos

objeto de un derecho exclusivo.”*®

Es decir, no se puede monopolizar el uso de un nombre propio del producto o servicio,

pues ello no constituye una marca sino solamente su denominacién necesaria.

Lo anterior es también aplicable a los denominados nombres técnicos, los cuales se
denominan como aquellas palabras o expresiones empleadas en el lenguaje propio de

un arte, ciencia u oficio.

En cuanto a las denominaciones genéricas, éstas se definen de la siguiente manera:
‘una designacion es genérica, cuando ella se aplica a un producto del dominio publico
o conocido bajo esa apelacidon que en el uso constante ha llegado a ser necesario,

cada uno puede servirse de ella libremente.”*°

Fendmeno muy comun, es el hecho de que una marca, reconocida se convierta en una
palabra de uso frecuente. Por ejemplo la marca Aspirina, se ha convertido en una

denominacioén genérica de su componente principal, el acido acetilsalicilico. El publico

% Nava. Ob. Cit. Pag. 463.
“Ibid. Pag. 461.
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consumidor omite el componente, y solamente se refiere a este denominandolo por el

nombre de la marca.

En cuanto a las palabras vuigares, también carecen de legalidad, y son ineficaces, por

cuanto son de uso comun y generalizado.

4.5. Regulacién legal establecida en la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto al
uso de nombres propios, técnicos, de uso comiin y genéricos en la marca

y nombre comercial

Finalmente, luego del analisis doctrinario, la legislacidén pertinente, como lo es la Ley de
Propiedad Industrial, establece en su Articulo 20 los casos de marcas inadmisibles por
razones intrinsecas, y acertadamente coincide con la doctrina analizada al establecer
que no podran registrarse marcas en las que concurran los siguientes casos: * a) Que
no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se
aplique”, en este caso la normativa establece como principio general, lo analizado

doctrinalmente como los principio de novedad y originalidad.

El caso especifico esta regulado en las literales d y e, del mismo Articulo citado, que al
respecto establecen respectivamente: “d) Que consista exclusivamente en un signc o
una indicacién que, en el lenguaje corriente, técnico o cientifico, o en los usos
comerciales del pais, sea una designacion comin o usual del producto o del servicio

de que se trate.”
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Finalmente existe la prohibicion también de registrar como marcas adjetivoé'i:”"'
descriptivos del producto o servicio. Al respecto establece la literal e, del mismo Articulo
citado que: “e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicacion o un adjetivo
que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o del servicio de que se trate , su traduccién a otro idioma , su variacion

ortografica o la construccién artificial de palabras no registrables.”

£n cuanto al nombre comercial, la legislacion analizada establece en su Articulo 72 los
nombres comerciales inadmisibles, regulando cuatro casos, sin embargo no se
establece expresamente que los nombres comerciales no se podran constituir con
palabras comunes, nombres propios 0 genéricos, sin embargo si la finalidad de
establecer un nombre comercial, es identificar una empresa o establecimiento comercial
o industrial, la denominacion debe girar en torno a una actividad comercial, y nada
tendria que ver el uso de palabras comunes, nombres propios o genéricos. Porque de

ser asi solamente se estaria induciendo a error al publico.

Al respecto se establece, en el articulo citado, literal ¢, que, sera inadmisible todo
nombre comercial que: “Sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales
0 en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o
cualquier otro aspecto relativo a la empresa ¢ al establecimiento identificadc con el

mismo.”
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4.6. Oposicion al registro de marcas o nombres comerciales

Al darse cualquier tipo de norma juridica prohibitiva, se establece por siguiente, la
solucidn a dicha prohibicion. La solucidn a la problematica, por supuesto es de caracter
juridico, misma que puede consistir en una sancion, 0 un procedimiento para subsanar

la norma juridica infringida.

En el casc de los conflictos originados por el uso de palabras comunes o de uso
popular, para denominar marcas 0 nombres comerciales, el procedimiento de oposicidén
puede darse en dos vias, siendo la primera, una oficiosa, que es la que ocurre cuando
el Registro de la Propiedad Intelectual, establece que una determinada marca o nombre

comercial no puede ser registrado.

El segundo caso, es una facultad, otorgada por la Ley de Propiedad Industrial, en
cuanto a que toda persona, quien se considere perjudicado, podra solicitar su oposicion

ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

4.6.1. La oficiosidad del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto ala
suspension o rechazo de registro e inscripcion de una marca o nombre

comercial

Dentro del procedimiento establecido, en cuanto al registro de toda marca o nombre
comercial, existe la fase denominada como: examen de forma y fondo, la cual se lleva a
cabo a manera de un procedimiento administrativo del Registro de la Propiedad

Intelectual, el cometido de esta fase consiste principalmente en examinar si la marca ¢
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nombre comercial que se pretende registrar, cumple con todos los requisitos legales <
para su validez. A la vez, es su finalidad también, que no se incurra en ninguna de las

normas prohibitivas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, el Registro de la Propiedad Intelectual, en una primera fase concedera al
solicitante un plazo de un mes para que éste subsane el o los errores que
correspondan. En este caso no se ha dado la negativa de la inscripcidn solicitada, sino

solamente, se ha dejado la misma en suspenso.

Acorde a lo establecido en el Articulo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, regula: “Si
con motivo del examen al que se refiere el parrafo anterior, el Registro estableciera que
la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los Articulos 5, 22 v
23 de esta ley, la dejara en suspenso y requerira al solicitante que cumpla con subsanar
dentro de un plazo de un mes el error u omisién, bajo apercibimiento de que si no io

hiciere se tendra por abandonada la solicitud.”

En el casc de que en la solicitud se encontrare uno de los casos de inadmisibilidad, el
procedimiento es similar, ya que se establece en el mismo Articulo analizado que: “Si al
efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada esta comprendida en
algunc de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta ley, notificara al solicitante
las objeciones que impiden acceder a la admisién y le dara un plazo de dos meses

para pronunciarse al respecto.”

Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si habiéndolo

hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictara resolucion
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fundamentada rechazando la solicitud.” En cuanto al nombre comercial, la normativa <"

respectiva establece en su Articulo 75, que: “El registro de un nombre comercial su
modificacién o cancelaciéon se efectuaran siguiendo los procedimientos establecidos,

para el registro de marcas en lo pertinente.”

Por lo tanto, se concluye, en cuanto a la atribucién legal otorgada al Registro de la
Propiedad Intelectual, ya sea para suspender o bien rechazar toda solicitud que no se

apegue a la normativa correspondiente en materia de marcas 0 nombres comerciales.

4.6.2. Oposicidén al registro de una marca o nombre comercial promovida por una

persona particular

La ley de Propiedad Industrial también faculta a toda persona interesada que se
considere perjudicada, para plantear su oposicion al registro de una marca o nombre
comercial, quien lo podra realizar dentro del plazo de dos meses a partir de la
publicacién del edicto correspondiente. E! opositor debera oponerse por escrito y
sefalar sus fundamentos tanto facticos como juridicos. Seguidamente para garantizar el
derecho de igualdad, se le dara audiencia al solicitante del registro de la marca, por un
plazo de dos meses, abriendo a prueba el procedimiento, por un plazo comun de dos

meses también.

La resolucion final corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual, pudiendo ser
favorable o desfavorable al opositor. Este ultimo caso, dara lugar a proceder ya por la

via judicial, puesto que dicha resolucidn agota la via administrativa correspondiente.

77



4.7. Necesidad de creacién de jurisdiccion privativa en el ambito de resolucién

de conflictos de materia mercantil y propiedad industrial

Del analisis y documentacidon analizada para el presente estudio, se propone la
necesidad de implementacidén de tribunales especializados en materia mercantil, y no
solamente de ftribunales, sino de centros de mediacion, conciliacién y arbitraje en

materia mercantil y de propiedad industrial.

La necesidad se plantea en base a los propios principios doctrinarios del derecho
mercantil, entre los cuales se encuentran la buena fe y la verdad sabida, aplicables
también al derecho de propiedad industrial, ya que los conflictos surgidos en el caso
especifico de marcas o nombres comerciales, en los cuales se usen palabras de
comunes o de usc popular , mientras se resuelven, en una jurisdiccion ajena como lo es
la jurisdiccion civil, solamente impiden llevar a cabo relaciones comerciales en manera

agil.

Caso contrario, si se diere la existencia de tribunales y centros de conciliacién,
mediacion y arbitraje en la materia, se agilizaria la resolucion de dichos conflictos
logrando asi la agilizacion del trafico comercial, impulsando con ello principios como lo

son la celeridad procesal y la conciliacidn, entre las partes en conflicto.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en el trafico comercial lo que interesa tanto al
consumidor propiamente dicho y al comerciante es que no se detenga la produccion de
los productos o la prestacién de servicios, derivado de una problematica ocasionada por

la utilizacion de una marca o nombre iguales o similares.
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Lo anterior, debido a que actualmente el tramite existente para dirimir este tipo de
hechos controvertidos puede tardarse mucho tiempo, no porque e! tramite regulado en
la ley estipule plazos y emplazamientos sumamente amplios, sino porque las partes
procesales tienen a su alcance medios de impugnacion, que si bien estan regulados y
garantizados, basicamente lo referente al derecho de defensa y debido proceso. La
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, regula que: “Articulo 12. Derecho
de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podra ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oido y vencido en
proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona
puede ser juzgada por Tribunales Especiales 0 secretos, ni por procedimientos que no

estén preestablecidos legalmente”

Por lo que, sin limitar ni restringir las garantias constitucionales, los cambios que se
realicen en cuanto a la competencia de los juzgados de orden civil para la solucion de
estos conflictos o la creacidn de centros de arbitraje, deben buscar ademas de la
realizacion del bien comun, que dichos procedimientos sean resueitos de conformidad
con la ley, pero de una forma mas rapida y facil. Lo anterior, con el objeto de que no se

afecte al comercio y basicamente al consumidor final.

Ahora bien, en cuantc a la prohibicién existente en varias legislaciones; la cual ha sido
sostenida por la doctrina, en cuanto a la finalidad de la marca o la utilizacion del nombre
comercial, segun el autor Juan Nava Negrete afirma que: “La demanda de un producto
0 servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca: de

ahi, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con
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cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda =

confusién con otros similares; y por otra, también permite al productor o prestador de
servicios acudir al proceso de identificacion en el resultado material de su trabajo. Y
por lo tanto, se concluye que la marca posee una verdadera eficacia distintiva,
constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer cliente sobre el producto

diferenciado.”*!

Por lo gque, si la marca o el nombre comercial es disefiada en base al principio de
novedad en cuanto a buscar la verdadera diferencia con otros productos o servicios y
no pretenda la confusion con los mismos, puede darse eventualmente el registro y uso
de los mismos. No obstante, es sabido que dentro del comercio, atn cuando los
principios de verdad sabida y buena fe, deberian ser parte intrinseca y de cumplimiento
obligatorio entre los mismos, en la realidad en varios casos ocurre o contrario y un
comerciante termina aprovechando el posicionamiento del nombre comercial o marca
en el ambito o ramo. Sin embargo, si existiere un cambio en la legislacién que permita
una resolucién final rapida y efectiva, este tipo de conflictos pudiera ser solucionado sin

afectar los intereses de las partes involucradas.

*! Nava Negrete. Ob. Cit. Pag. 166
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1.

CONCLUSIONES

En relacién al nombre comercial, existe poca regulacién legal y claridad en
cuanto a las normas prohibitivas, que generen la suspensién o rechazo de
inscripcion de un nombre comercial, para evitar la supletoriedad de aplicaciéon a

lo regulado para la marca.

Siendo que las palabras utilizadas en el lenguaje corriente, comun, usual,
técnico o cientifico, no constituyen un verdadero esfuerzo de la creatividad
humana, no se les puede considerar como derechos amparados por la Ley de

Propiedad Industrial.

El Registro de la Propiedad Industrial, contradice las normas prohibitivas del uso
de palabras en el lenguaje corriente, comun, usual, técnico o cientifico en cuanto
a marcas se refiere, al registrar validamente marcas que se constituyen como
palabras de uso comun o popular. Por lo que no cumple a cabalidad con el

procedimiento denominado examen de forma y fondo de las marcas.

La existencia de monopolios afecta ia propiedad industrial, principalmente a
pequefios y medianos empresarios cuyos productos o servicios, amparados por
una marca, O Sus empresas, con un nombre comercial, aun cuandoc se
encuentren inscritos; no cuentan con garantia y tutela juridica pertinente que los

proteja de la competencia desleal.
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1.

RECOMENDACIONES

El Organismo Ejecutivo en base al derecho constitucional, referido a su
prerrogativa para proponer iniciativas de ley, debe proponer ante el Congreso de
la Republica de Guatemala, un proyecto de reforma a la Ley de Propiedad
Industrial, en cuanto a la ampliacién y aclaracion de io regulado respecto al

nombre comercial.

Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual, sea el principal ente,
que garantice el procedimiento de registro de marcas y nombres comerciales,
para que no se infrinja la prohibicion de utilizar palabras en el lenguaje corriente,
comun, usual, técnico o cientifico, para que, como todo registro publico, cumpla

su funcién de seguridad y certeza registral.

Que el Registro de la Propiedad Intelectual, realice el analisis en cuanto al
registro de nombres y marcas comerciales, cuando en ellas se incluyan palabras
de uso popular. Para que se prohiba su registro 0 no existan limitaciones y
después hacer la propuesta al Organismo Ejecutivo, para que éste proponga la

reforma correspondiente.

El Ministerio de Economia, debe formular e implementar, politicas serias y
concretas para cumplir su funcidon de ser la entidad regente y tutelar de la
proteccion al consumidor y usuario; asi como de reprimir todo acto de

competencia desleal y empresas monopdlicas.
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