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Universidad de San Carlos de Guatemala

UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala 12 de marzo de 2015.

Atentamente pase a el LICENCIADO VICTALINO DE JESUS ESPINO PINTO, en sustitucion
del asesor propuesto con aterioridad LICENCIADO MARIO RAUL GARCIA MORALES, para
que proceda a asesorar el trabajo de tesis de la estudiante JANNIE ZUSCELY CASTILLO
MORALES, carné:200815679 intitulado "ANALISIS JURIDICO DEL DESARROLLO
REGISTRAL DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES EN LA LEGISLACION
GUATEMALTECA".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado para recomendar a la estudiante, si
asi lo estima conveniente la modificacién del bosquejo preliminar de temas y de las fuentes de
consulta originalmente contempladas, asimismo, el titulo del punto de tesis propuesto. En el
dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido de] Articulo 32 del Normativo para la
Elaboracién de tesis de Licenciay Qociales y del Examen General
Pdblico.

D

)
cc.Unidad de Tesis, interesado y archivo § E
BAMO/darao. E

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Edificio S-7, Ciudad Universitaria Zona 12 - Guatemala, Guatemala



EMI 01
Text Box


W. etabine de_fesris “Eppino Pinto

Guatemala, 23 de marzo de 2015.
FACULTAD DE CIENCIAS

Doctor JURIDICAS Y SOCIALES
_ N 0D 01

Bonerge Amilcar Mejia Orellana

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 1 23 MAR 2015

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales —

Universidad de San Carlos de Guatemala T g e LA

Presente Hora: -

Flrma:

Doctor Mejia Orellana:

En observancia del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracién de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico y de
conformidad con la resolucion de doce de marzo de dos mil quince que contiene
mi nombramiento como asesor de la tesis de grado intitulada ANALISIS
JURIDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL DE LAS MARCAS NO
CONVENCIONALES EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA de la Bachiller
JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES, carné universitario niimero 200815679,

de quien expresamente declaro que no soy pariente dentro'de los grados de ley,
procedo a emitir el siguiente:

DICTAMEN

a) CONTENIDO CIENTIFICO Y TECNICO. El trabajo presentado por la Bachiller
Castillo Morales aporta un significativo estudio al campo del derecho de la
propiedad intelectual, especificamente se aborda de forma sistematica y coherente
los signos distintivos como elementos constitutivos la normativa industrial, por
cuanto se analiza en base a la técnica juridica, los elementos doctrinarios propios

de las marcas no convencionales y se plantean las reformas pertinentes para
fortalecer el marco juridico nacional.

b) METODOLOGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION. La elaboracién
cientifica del trabajo de tesis derivd de la implementacion de los métodos
inductivo, deductivo, sintético y analitico, que fundamentaron la aplicacion de
diferentes técnicas de recopilacion de informacioén a nivel bibliografico y legal, asi

como la investigacion de campo realizada ante el Registro de la Propiedad
Intelectual.

c) REDACCION. Los requisitos de claridad y coherencia en la redaccion, son
plenamente satisfechos en la investigacibn sometida a revision. El lenguaje
utilizado relune los requisitos técnicos de la materia juridica y cumple con la
finalidad de realizar una exposicion precisa sobre el derecho de la propiedad
intelectual, los elementos de la propiedad industrial, los signos distintivos, la marca
y las marcas no convencionales, el marco juridico aplicable y las instituciones
relacionadas a nivel nacional e internacional.

. 62 avenida 14-62 zona 1, segundo nivel, oficina nimero 8.
Ciudad de Guatemala.
Teléfono: 22382834



EMI 01
Text Box


o. Oetaline de_Jents “Cpine DPonto

k%ycm/@// %/w
7 7

d) CONTRIBUCION CIENTIFICA. La tesis de la Bachiller Jannie Zuscely Castillo
Morales contribuye a la ciencia juridica de manera importante, por cuanto otorga
argumentos de caracter doctrinarios, legales y practicos que legitiman la
necesidad de adaptar el derecho marcario guatemalteco a las practicas
industriales actuales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de
Guatemala, principalmente respecto al reconocimiento expreso de las marcas no
convencionales, sus caracteristicas propias y relevantes que permitan a los
titulares de los derechos marcarios una tutela juridica efectiva.

e) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Las ideas conclusivas planteadas
se derivan del desarrollo del estudio efectuado, puntualizando los ejes centrales
de la investigacidén; y las recomendaciones, ademas de ser advertencias y
observaciones de importancia, cumplen con la caracteristica primordial de ser
susceptibles de aplicacion en la practica juridica y el contexto nacional.

f) BIBLIOGRAFIA. La bibliografia nacional e internacional presentada es amplia,
relevante, vigente y novedosa en relacién al tema de los signos marcarios no
tradicionales, lo cual ha permitido la culminacién de un estudio que denota
fundamentos cientificos en su contenido.

Por tanto, de la revision realizada se deduce que el trabajo de tesis realizado por
la Bachiller Castillo Morales se ajusta a los requerimientos cientificos y técnicos
exigidos en el Normativo para la Elaboracién de Tesjs-de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Pupfico; gn virtud de lo cual emito
APROBACION y DICTAMEN FAVORABLE, péra efe¢tos de continuar el tramite
correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Aten

c.c. Archivo GoL. 4’_01

62 avenida 14-62 zona 1, segundo nivel, oficina nimero 8.
Ciudad de Guatemala.
Teléfono: 22382834
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Universidad de San Carlos de Guatemala

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 29 de
abril de 2015.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de la
estudiante JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALE‘S, titulado ANALISIS JURIDICO DEL
DESARROLLO REGISTRAL DE MLAS MARCAS NO CONVENCIONALES EN LA
LEGISLACION GUATEMALfECA. Artlculos 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboracién de

Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico.
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PRESENTACION

El presente trabajo procede del problema de investigacion relacionado a la
incoherencia normativa del derecho marcario guatemalteco respecto a las innovadoras
maneras en que las firmas empresariales aplican signos marcarios no tradicionales. En
tal contexto, se establecieron objetivos tendientes a la realizacion de un estudio sobre
las marcas no convencionales que motive futuras investigaciones, la determinaciéon de
la existencia de una normativa integral de proteccién marcaria y el establecimiento de

propuestas normativas que brinden seguridad juridica a las marcas no tradicionales.

Para satisfacer las finalidades descritas, el estudio se desarrollé estructuralmente en
tres niveles de analisis que permiten identificar las causas y soluciones del tratamiento
legal de las marcas no convencionaies en el derecho guatemalteco. El primer analisis
—capitulos 1, 1l y lll- es de caracter doctrinario y contiene los fundamentos tedricos
cientificos de las marcas no convencionales; el segundo examen del tema —capitulo
IV- es de naturaleza formal y se conforma por las disposiciones legales e
institucionales relacionadas; por ultimo, el tercer enfoque —capitulo V— es factico y

expone el trabajo de campo efectuado ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Finalmente, la tesis presentada asume la noble pretension de brindar al lector un
panorama amplio, congruente y técnico de las pertinentes modificaciones a la
normativa vigente con el objeto de reconocer a nivel legal, los caracteres esenciales

que definen a las marcas no convencionales.
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INTRODUCCION

El impacto y avance tecnolégico que la globalizacion ha generado en la economia,
industria y comercio ha sido objeto de atencién para el campo juridico. Este es el caso
de la marca, ya que derivado de las creaciones que el hombre ha generado,
incorporando el uso de herramientas que esta época de constante modernizacion le
brinda, ameritan una debida y completa tutela que el Estado tiene la obligacién de
proporcionar. En ese sentido, marcas perceptibles por medio del olfato, audicién, tacto
o gusto -—adicionalmente de la vista—, se han ido posicionando como efectivos signos
marcarios, por cuanto cumplen satisfactoriamente las funciones distintiva, indicadora de
origen, indicadora de calidad, condensadora de prestigio y publicidad que son
inherentes y esenciales para la calificacion de las marcas. No obstante, el marco
juridico nacional, y consecuentemente, la practica registral, manifiestan rasgos

impeditivos que obstaculizan la pretensién de inscribir una marca no convencional,

atipica o no tradicional.

Por tales motivos, entendiendo que la realidad antecede al derecho, el objetivo general
del presente estudio se circunscribio a realizar un analisis holistico —doctrinario, juridico
e institucional- respecto a la situacion actual del registro marcario de signos no
tradicionales en Guatemala que proporciona la legislacién de la materia, y a partir de
las conclusiones obtenidas, formular propuestas concretas para tutelar la pretension de
obtener la inscripcion registral de marcas no convencionales, determinando parametros
registrales especificos y propuestas de reforma para solventar las dificultades que se
afrontan actualmente. Especificamente, establecer los parametros fundamentales para

el adecuado tratamiento registral de las marcas no convencionales de conformidad con

(i)
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legislacion internacional existente, para conferir certeza juridica a los sujetos activos de

los derechos derivados de los diversos signos marcarios.

En ese contexto, es preciso indicar que la hipdtesis planteada, que sostenia la
deficiencia del marco juridico guatemalteco en relacién al desarrollo registral de las
marcas no convencionales fue confirmada por medio de la aplicaciéon de los métodos
inductivo, deductivo, sintético, analitico, la consulta de bibliografia de autores
guatemaltecos y extranjeros, la investigacién en el marco legal aplicable, asi como la

indagacién de campo y solicitud de informes ante el Registro de la Propiedad

Intelectual.

En ese orden de ideas, el resultado de los esfuerzos realizados se materializa en cinco
capitulos: El primero contiene la generalidad de la propiedad intelectual, como
disciplina genérica que desarrolla los signos distinﬁvos; en el segundo se desarrollan
aspectos concretos de la marca, su definicién, naturaleza, funciones y requisitos; el
tercero comprende las particularidades y la tipologia de la marca no convencional; el
cuarto capitulo explica el marco juridico e institucional del derecho marcario; y, por
ultimo, el quinto contiene el andlisis juridico conclusivo respecto al desarrollo registral

de las marcas no convencionales en la legislacion guatemalteca.

(ii)
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CAPITULO |

1. Propiedad intelectual

En el presente capitulo se desarrollaran los conceptos elementales relacionados a la
propiedad intelectual, lo referente a los antecedentes histéricos, sus diversas

significaciones y la categorizacién de las creaciones del intelecto.

1.1. Antecedentes historicos

Desde épocas primitivas, el esfuerzo humano se ha enfocado en la posibilidad de
encontrar medios facilitadores de las tareas cotidianas, ya sea mediante el
aprovechamiento de la naturaleza o a través de la creacién de instrumentos. Asi,
detalla la historia que con la evolucién de las necesidades, el hombre realizé los
prifneros instrumentos orientados a la caza y la proteccién, surgiendo inventos como

las herramientas, el fuego, el arco y la rueda.

Las manifestaciones iniciales del intelecto humano no estaban sujetas a ninguna tutela
juridica especifica. Sin embargo, afirma la autora Benedetto, que: “...pocas
instituciones conocieron difusién tan grande en la antiglledad como las marcas, usadas
como medio de indicacién y autenticacién de origen. Es conocido cdmo los griegos

acostumbraban colocar el nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras

. 0y,
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lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de
fabrica, como signo indicativo tanto de artifice como lugar de produccion, y esto con

caracter publico y al mismo tiempo comercial.”

Agrega el jurisconsulto Pazmifio Ycaza, que: “...En esta época podemos rescatar la
llamada Lex Comelia del Imperio Romano, como ley de proteccién juridica de marcas,
una de las primeras leyes que penaba la falsificacién. Esta ley contemplaba dos
acciones: la actio in injurariam, con la cual se reparaba la ofensa a la personalidad y la

actio doli, que buscaba resarcir el dafio patrimonial ocasionado...”.

Posteriormente, describe el jurista Otamendi, que en la Edad Media se da: “..el
surgimiento de las asociaciones de mercaderes que se organizan e imponen a sus
miembros ciertas costumbres racionales, crean sus propios tribunales y forman
federaciones interlocales...”*. Con esto se genera un cambio en relacién al sentido de
las marcas, ya que se vinculan directamente con las corporaciones, con un sentido de
pertenencia, pero también, como una forma obligatoria de identificacién de diversas
mercaderias, para determinar si habia cumplido con las normas de su oficio u arte y
paralelamente se iniciaba el control de calidad y la proteccién del consumidor en la
esfera privada de las corporaciones. Aparece la Ley Inglesa de 1256, relativa a una
compaiia de panaderos y el Decreto de la ciudad de Amiens de 1374, relacionado con

el marcado de mercancias para garantizar su origen.

; Benedetto, Maria Ada, Enciclopedia del Derecho: La marca, pag. 577.

Ibid.
® pazmifio Ycaza, Antonio, Introduccién al derecho marcario y los signos distintivos, pag. 134.
* Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, pag. 15.
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privilegios que concedian al impresor —no al autor o creador— un derecho de
explotacién de la obra que compraba. Detalla el historiador Hauser que: “...El objetivo
de dichos privilegios era que el impresor se beneficiara con la impresién de la obra,
argumentando que con la venta de las copias impresas, recuperaba el desgaste de su
maquinaria y los recursos utilizados en su impresion...”. Al respecto, la escritora
Lipszyc indica que: “...los privilegios mas antiguos que se conocen son los concedidos
a'Geovanni da Spira, por el plazo de cinco afios, en Venecia en el afio 1469...”. En
este contexto, se da el fendbmeno de apropiacion de privilegios por parte de la Iglesia,

como medio de control del contenido de los textos.

En el siglo XVIil, con el objeto de fomentar los incentivos del autor y reducir los
vejamenes de la practica de los privilegios, se intenté regular la propiedad intelectual
desde otra perspectiva. El autor Alifeld, indica que: “...En Inglaterra en el afio de 1642
la Camara de los Comunes, ordena que para poderse imprimir una obra, era necesaria
la autorizacién expresa del autor y afios mas tarde en 1662, con la promulgacién de la

Licensing Act, se esperaba el cese y control de las impresiones realizadas sin

autorizacion del autor...”.’

Posteriormente, en 1710 se promulgd en Inglaterra el Estatuto de la Reina Ana, cuyo
objetivo primordial era fomentar el aprendizaje del derecho autor, asi como establecer

una compensacion a los autores por los aportes otorgados a la cultura y la educacion.

® Hauser, Arnold, Historia social de la literatura y el arte, pag. 47.
® Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, pag. 30.
7 Alifeld, Philipp, Del derecho de autor y del derecho del inventor, pag. 10.
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gremios y se provoca una modificacién radical en la funcion que desempefaron las

figuras de la propiedad intelectual. El precitado autor Alifeld, indica que: “... fue hasta el
advenimiento de la revolucion industrial que se da un desarrollo acelerado a los

sistemas de propiedad industrial, hasta desarrollar figuras tal como las conocemos en

la actualidad...”.®

El inicio de la modernidad en relacién a la regulacién legal de la propiedad intelectual,
se determina por la creacién de instrumentos internacionales especificos respecto a
derechos de autor y propiedad industrial. En el afio de 1883 se celebr6 el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, y en 1886, el Convenio de Berna
para la proteccidon de las Obras Literarias y Artisticas, ademas, se crean las Oficinas
Internacionales Reunidas para la proteccion de la Propiedad Intelectual. Estos
aspectos, segun el escritor Magafa Rufino: “... constituyen sin duda alguna, el corpus
técnicamente mas depurado de normas supranacionales en el ambito de la propiedad
intelectual, representan el primer acuerdo internacional de caracter multilateral,
mediante el que se trata de solventar los problemas derivados de la territorialidad de

las diferentes modalidades de la Propiedad Intelectual...”.®

Ulteriormente, con el establecimiento del capitalismo, la propiedad intelectual sostiene
un avance en cuanto a términos de regulacion. Manifiesta el ensayista O’ Brien que:

“...mientras que en 1876 solo siete paises tenian legislacion marcaria, tal nimero habia

® Ibid, pag.12.
® Magaria Rufino, José Manuel, Derecho de la propiedad industrial en México, pag. 2.
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subido a treinta y dos en 1900; y a ciento veintitrés en 1975. En el caso de los paises
latinoamericanos han tenido una participacién tardia y se han integrado lentamente al
reconocimiento de la propiedad intelectual a través de leyes y reglamentos. Las
primeras leyes sobre marcas fueron emitidas en las ultimas décadas del siglo XIX,

habiendo llegado a su difusién y practica a principios del siglo XX...”.°

En ese sentido, se crea el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y el Comercio que
entra en vigor en 1948 y que brinda al panorama general, regulaciones especificas en
materia de propiedad intelectual en relacién al reconocimiento de la procedencia de las
mercancias. En 1967 se crea la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual y
posteriormente en 1995, al término de la Ronda de Uruguay, se funda la Organizacion
Mundial del Comercio, que dentro del Anexo 1C de Acuerdo de la Organizacion
Mundial del Comercio Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio —ADPIC- incluye figuras como las marcas, patentes,

derechos de autor, esquemas de trazados de los circuitos integrados, la informacion

confidencial y los secretos empresariales.

1.2. Definicién de propiedad intelectual

En relacién a la definicion de propiedad intelectual, afirma el profesor Miyahira Arakaki
que: “...etimolégicamente proviene del latin proprius: propio, personal e intellectus:

inteligencia, comprensién, talento, agudeza; es decir podria significar talento propio o

' O'Brien, Peter, El sistema internacional de marcas y los paises en desarrollo, pag. 89.

5


EMI 01
Text Box


N

“...facultad de disponer de una cosa con exclusion del ajeno arbitrio y de reclamar la

devolucion de ella, si esta en poder de otro.”'?; e Intelectual, como: “...perteneciente o

relativo al entendimiento...”."®

En ese sentido, seguin el abogado Rengifo Garcia, la propiedad intelectual: “... es una
disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un
esfuerzo o destreza humana, dignos de reconocimiento juridico...”™. El autor
Sherwood, complementa que: “...La propiedad intelectual es un compuesto de dos
cosas. Primero, ideas, invenciones y expresion creativa. Son esencialmente, el
resultado de la actividad privada. Segundo, la disposicion publica a otorgar el caracter

de propiedad a esas invenciones y expresiones...”."®

En sintesis, el jurista Rangel Medina indica que: “...Es el conjunto de derechos
resultantes, de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual,
contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, esta
propiedad, a la que también se le designa propiedad inmaterial, comprende tanto los
derechos relativos a las producciones literarias, cientificas y artisticas, como los que
tiene por signos distintivos de la empresa, que también caen dentro del marco de la

propiedad inmaterial...”.'® Por lo tanto, partiendo de las definiciones anotadas vy

" > Miyahira Arakaki, Juan, Propiedad intelectual, pag. 87.
Real Academia Espariola, Diccionario de la lengua espafiola, pag.1111.
|bld pag. 780.
Renglfo Garcia, Ernesto, Propiedad intelectual: El moderno derecho de autor, pag. 23.
® Sherwood, Robert, Propiedad intelectual y desarrollo econémico, pag. 23.
'® Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, pag. 40
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entendiendo que la propiedad intelectual se ejerce sobre objetos ideales, intangibles e

L
e
inmateriales —ideas—, es posible determinar que es una rama especifica del Derecho,
que se conforma por un conjunto de normas juridicas y principios que tienen por

finalidad otorgar una efectiva tutela a las creaciones derivadas del intelecto, otorgando

a su titular la exclusividad para el ejercicio de los derechos definidos en la legislacién.

1.3. Categorias de la propiedad intelectual

Las creaciones derivadas de la actividad intelectual del ser humano, se categorizan en:
1. Derechos de autor y derechos conexos y 2. Propiedad intelectual, derivadas del
Convenio de Paris para la proteccidén de la Propiedad Industrial en 1883 y el Convenio

de Berna para la proteccién de las Obras Literarias y Artisticas de 1886.

1.3.1. Propiedad industrial

De conformidad con el abogado guatemalteco Ramirez Gaitan, la propiedad industrial
se vincula con: “...la actividad intelectual, que afecta el ambito empresarial, y que tiene
aplicacion especifica en el campo del comercio y de la industria...”"”. De igual manera,
el autor Palacios Lopez, manifiesta que la propiedad industrial: “...es una especie de
propiedad intelectual, la cual tiene por objeto las patentes de invencién, modelos de
utiidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas, nombres comerciales,

indicaciones y denominaciones de origen y la competencia desleal...”.'®

" Ramirez Gaitan, Daniel, Introduccion a la propiedad intelectual, pag. 9.

® Palacios Loépez, Marco Antonio, Propiedad intelectual: Temas relevantes en el escenario
internacional, pag. 157.
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Republica, indica en su articulo 1, que tiene por objeto la proteccion de: “...la
creatividad intelectual que tiene aplicacién en el campo de la industria y el comercio vy,
en particular, lo relativo a la adquisicién, mantenimiento y proteccién de los signos
distintivos, de las patentes de invencion y de modelos de utilidad y de los disefios
industriales, asi como la proteccion de los secretos empresariales y disposiciones

relacionadas con el combate de la competencia desleal...”.

Por lo tanto, la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual,
conformada por un conjunto de normas juridicas cuyo objeto es la proteccion de las

creaciones que tienen aplicaciéon en el campo de la industria y el comercio y la

proteccién contra la competencia desleal.

1.3.2. Derechos de autor y derechos conexos

Los derechos de autor y derechos conexos configuran el conjunto de disposiciones
legales que permiten al autor de una obra, artistas, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusion, evitar que otros comercialicen, sin su autorizacion, su
expresion creativa, interpretacion o el trabajo de divulgacion de sus expresiones
creativas e interpretaciones en relaciéon a novelas, poemas, obras de teatro, peliculas,

obras musicales, dibujos, pinturas, fotografias, esculturas o disefios arquitectonicos.

Esta rama de la propiedad intelectual se vincula con dos ambitos subjetivos

determinados. En primer lugar, regula los derechos del autor, entendido segun la Ley
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de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de
Republica, en su articulo 5, como: “...Ia. persona fisica que realiza la creacién
intelectual...”. Ademas, como expone el autor Chacén Bratti, también regula lo relativo
a los derechos conexos que esencialmente son: “...aquellos que asisten a quienes sin
tener propiamente el caracter de autores, realizan determinadas tareas intelectuales a

las que aportan cierto signo o distintivo de originalidad y novedad...”."®

Por lo tanto, determina el jurista Ramirez Gaitan, que los derechos de autor y derechos
conexos: “...abarca todo lo relacionado con la proteccién de los derechos de autores de
las obras literarias, cientificas y artisticas, derivados precisamente de la creacién de
dichas obras (...); asi como todo lo relacionado con Ié proteccion de los derechos de
los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas; y de los
organismos de radiodifusion, relacionados con los anteriores...”.°
El contenido sustantivo del derecho de autor comprende dos ambitos de beneficios.

Indica la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual que el derecho de autor

incluye: “...los derechos morales conocidos también como derecho de paternidad,
sus caracteristicas principales son imprescriptibles, inalienables, perpetuos. Y también
existen los derechos patrimoniales que son los relacionados con el autor y el

beneficio econémico que reciben por la explotacion o uso de su obra...”. '

'9 Chacon Bratti, Raul, La propiedad intelectual en Guatemala, pag. 85.
20 Ramirez Gaitan, Op. Cit., pag. 97.

2! Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Curso avanzado de derecho de autor, pag. 28.
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1.4. Importancia de la proteccion de la propiedad intelectual rensn, S

En el contexto socioeconémico actual, caracterizado por el rapido desarrollo
tecnolégico, la tendencia globalizadora y la constante evoluciéon inventiva del ser

humano, la propiedad intelectual, obligatoriamente se concibe como un ambito de

necesaria regulacion.

En primer lugar, la tutela de la exclusividad derivada de los derechos de propiedad
intelectual, en un plano individual, se determinan como medio de compensacion al
autor o creador de una obra o producto. En este sentido, la propiedad intelectual

asegura que el creador pueda explotar econémicamente su obra, obteniendo con ello la

generacién de beneficios personales.

En la esfera cultural, el tratadista Masouye determina que: “...el conjunto de las obras
de los autores de un pais, refleja el alma de la nacién y permite conocer mejor sus
costumbres, sus usos, sus aspiraciones. Si la proteccién no existe, el patrimonio
cultural sera escaso y no se desarrollaran las artes..”. 22 De ello deriva el
establecimiento de una relacion directa entre la proteccién a los derechos de propiedad
intelectual y la creacién, conservacion y restauracion del patrimonio nacional. Concluye

el precitado escritor que: “...Todo pais que desee estimular e inspirar a sus propios

autores, con el fin de crear tal patrimonio cultural nacional debera conceder una

proteccion efectiva al derecho de autor...”.

Z Masouye, Claude, Introduccion al derecho de autor, pag. 38.
Ibid.
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beneficios de la regulacién de la propiedad intelectual, ya que el producto final del

esfuerzo del creador o autor, llega a beneficiar a la sociedad, traduciéndose en parte
vital del desarrollo social. Los tratados literarios y los descubrimientos cientificos han
evolucionado de tal forma, que los conocimientos e informaciones son transformados
materialmente en productos o servicios que simplifican las relaciones humanas,
coadyuvan en el control del entorno natural, preservan la vida humana y en general,

han llevado a fa humanidad a una etapa de evolucién superior.

En el contexto globalizado, la protecciéon de los signos distintivos, como las marcas,
nombres comerciales y expresiones o sefiales de publicidad, contribuye a la existencia
de una competencia legitima entre los productores y paralelamente, se brinda

proteccién a los consumidores, por ser referencia de procedencia y calidad.

En el ambito juridico, la importancia de la propiedad intelectual se relaciona de forma
directa con el principio de certeza juridica, que en palabras del jurista Ossorio y Florit,
indica la: “...clara, segura y firme conviccién de la verdad...”®*. El conjunto de normas
juridicas relacionadas a la propiedad intelectual, permite ademas, que durante el
tiempo establecido en la ley se determine inequivocamente quién posee la titularidad
de los derechos de propiedad, por cuanto tiempo le corresponden, qué potestades se le

atribuyen y bajo qué limitaciones deben ejercerse los derechos relacionados.

2+ Ossorio y Florit, Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales, pag. 160.
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Finalmente, en el entendido que el Estado es el ente soberano que resguarda la
observancia del régimen juridico, es viable indicar que las normas que tutelan las
creaciones del intelecto son disefiadas y aplicadas con el objeto de lograr un equilibrio

entre el control que ostenta el creador en forma privada y el acceso de los miembros de

la sociedad a esa creacién.
1.5. Criticas a la propiedad intelectual

La oposicion difundida en contra del régimen juridico de la propiedad intelectual, se
enfoca en aspectos puntuales como las implicaciones econémicas que derivan de su
reconocimiento, la naturaleza inmaterial de su objeto de proteccion, y principalmente, la

ausencia de la funcién social de la propiedad intelectual.

El abogado Kinsella expone que: “...hay una larga tradicibn de oposicion a los
derechos de autor y patentes. Los opositores modernos incluyen a Rothbard, McElroy,
Palmer, Lepage, Bouckaert y yo mismo...”.?® El enfoque de los autores citados indica
gue en realidad, la propiedad intelectual no es necesaria para promover la creacién y el

avance cientifico y ademas, que no es posible justificar los derechos de exclusividad

gue se adjudican a los titulares.

Razona el tratadista Kinsella que: “...el problema de los derechos de propiedad
intelectual es que los objetos ideales protegidos por ellos no son escasos (...) El uso

del otro no excluye el mio: ambos podemos usar mi técnica. No hay escasez

% Kinsella, Stephan, Contra la propiedad intelectual, pag. 19.
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no hay necesidad de exclusividad...”?®.

Por otra parte, los criticos a la propiedad intelectual afirman que tiene costes muy altos
para la sociedad los cuales se manifiestan en dificultosos sistemas de registro y
acreditacion de los derechos, la necesidad de asesoramiento especifico, técnico y legal
en materia intelectual y en litigios administrativos y judiciales que tienen como principal

consecuencia desincentivar la creacién de mayor conocimiento.

De igual manera, se argumenta que la proteccién que garantiza la legislacién nacional
e internacional va dirigida a los derechos patrimoniales y no a los derechos morales de
los autores. El elemento determinante, concierne a la explotacion de la obra o el
producto y no a la paternidad o integridad del resultado; con lo cual, se presenta el
constante fendbmeno de traslacibn de derechos patrimoniales a empresas

multinacionales. El autor o creador de la obra o producto queda igualmente

desprotegido.

Ademas, existe un conflicto de intereses entre los derechos individuales y colectivos.
La explotacién particular se encuentra con limites sociales establecidos en la
legislacién y el aprovechamiento colectivo se enfrenta con la proteccién de exclusividad
que asiste a los titulares de los derechos. Por lo general, el conflicto se resuelve en
beneficio de los derechos privados, teniendo como consecuencia, el hecho de impedir

el acceso a la cultura y el conocimiento en fa colectividad.

% Ibid, pag. 31.
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en cuenta que, sin olvidar la dimensién individual de la creacion artistica y cientifica, el

conocimiento y la cultura se producen socialmente. En cuanto a los efectos que la
legislaciéon de propiedad intelectual tiene sobre la sociedad hay que sefalar que: 1.
Favorece la mercantilizaciéon del conocimiento y de la cultura, 2. Crea monopolios cuyo
origen es juridico, 3. La funcién social de este derecho de propiedad es muy escasa y

4. Fomenta los intereses de las grandes empresas...”’.

Finalmente, el autor Estévez AraL’njo indica que: “...se debe tener en cuenta las
infraestructuras de transporte y comunicaciones, la ensefianza universitaria, y las
subvenciones, financiadas por el conjunto de la sociedad a través del Estado y de las
que se benefician las personas y empresas que se dedican a la produccién de
conocimiento y cultura (...) En un segundo sentido, hay que tener en cuenta que la
produccién del conocimiento y la cultura se basan en el conocimiento y la cultura
pasada y presente. El conocimiento y la cultura son fruto del trabajo realizado por la
humanidad a lo largo de la historia. El lenguaje, el numero, las notas musicales, las
férmulas matematicas, los conceptos cientificos, los ideales artisticos, son logros de la
humanidad en su conjunto, son trabajo humano socialmente acumulado. Los autores
no surgen de la nada, no crean en el vacio...”?®. Lo expresado por el profesor Estévez
Araljo, exhibe la dependencia que tiene el autor o creador respecto a la sociedad,
desde la inspiracion y creacién de la obra o producto, hasta la utilizacién de los medios

de difusién y aprovechamiento de los beneficios econémicos.

2" Melero Alonso, Eduardo, La propiedad intelectual desde una perspectiva social, pag. 2.
Estévez Aratjo, José Antonio, El revés del derecho: Transformaciones juridicas en la
globalizacion neoliberal, pag. 103.
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2. La marca como signo distintivo

En el presente apartado se sistematiza el conocimiento fundamental sobre la marca,
su conceptualizaciéon, naturaleza juridica, principios especiales, funcionalidad e
importancia dentro del contexto social. L.a explicacion sobre la marca, se orienta para el
entendimiento concreto de la marca no convencional —objeto de estudio del presente

analisis—, el cual se planteara en el siguiente capitulo.

2.1. Definicion de marca

2.1.1. Acepcion doctrinaria

El profesor argentino Ledesma, afirma que la marca es en general: “... la idea original,
novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos,
signos nominativos o emblematicos, destinados a distinguir los productos o servicios de
una determinada actividad, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el

publico consumidor sea engafiado...”.?

En el mismo sentido, el jurista Vifiamata Paschkes puntualiza que fa marca es: “...el
signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y

exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona

% | edesma, Julio, Derecho penal industrial, pag. 2.
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fisica 0 moral, o de los servicios que presta dicha persona fisica o moral, constltuye ”“““ s

una sefnal de garantia para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de

control para el Estado...”.*

De las definiciones descritas, se deduce que en el ambito doctrinario, la marca se
concibe como un signo distintivo, susceptible de regulacién legal de aplicacién
comercial e industrial y cuya funcién principal radica en diferenciar los diversos bienes y

servicios posicionados en el mercado, sirviendo como medio de garantia, tutela y

control.

2.1.2. Acepcion legal

En el plano internacional, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, indica que: “... Podra constituir
una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacién de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo 0 combinacién de
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de
otras empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los

nameros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier

combinacién de estos signos...”.

% Vifiamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual, pag. 325.
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Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, establece que

una marca es: “...Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo,
sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares
en el mercado, de una persona individual o juridica, de los de otra y que pueda ser

objeto de una representacion...”.
2.2. Naturaleza juridica

A continuacion, se detallaran las principales teorias que se han planteado desde la

doctrina y la legislacién, en relacion a la naturaleza juridica de la marca.

A. Teoria de derecho de propiedad

La tratadista De la Fuente Garcia, determina que: “... es a partir de la revoluciéon
francesa cuando los legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho
subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la marca. Para la proteccién del
derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto mas tradicional, el

de derecho inmediato y erga omnes sobre un bien: el derecho de propiedad...”.!

En sintesis, se establece que el derecho de marca es objeto de un derecho de
propiedad. La critica a ésta teoria se desprende de la falta de tangibilidad del bien, al

establecerse que la propiedad acreditada respecto a la marca, no es suficiente, ya que

* De Ia Fuente Garcia, Elena, El uso de la marca y sus efectos juridicos, pag. 23.
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renovacion y la obligatoria utilizaciéon de ella. Afirmar que la marca es manifestaciéon de

la propiedad, es limitarla a un aspecto formal.
B. Teoria de derecho de la personalidad

La premisa fundamental de esta teoria radica en afirmar que la marca es una especie
de derecho de la personalidad. Los derechos de la personalidad son aquéllos
destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la

personalidad humana, tanto en su aspecto fisico, moral e intelectual.

En contraposiciéon a esta teoria, que equipara la marca a derechoé como el nombre,
domicilio o nacionalidad, manifiesta el autor Viteri, que: “...evidentemente los derechos
de la personalidad no tiene un caracter patrimonial, en cambio, el derecho de las
marcas si participa de ese caracter, pues las marcas estan en el comercio humano, en
cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables...”*2. En ese sentido, si el
derecho de marcas fuera inherente a la persona humana este no podria ser objeto de

negociacién y ademas, careceria de aspecto patrimonial.

C. Teoria de derecho de monopolio de explotacion

El monopolio en sentido amplio, significa el aprovechamiento exclusivo de un producto

o actividad. En ese orden de ideas, la marca, al otorgar la exclusividad de su

%2 viiteri, Ernesto, La proteccion marcaria y la legislacién guatemalteca, pag. 5.

18


EMI 01
Text Box


KUV
,\&“,’;‘x CaRy 3)_'(;_

& P
A

3
o 2,

TAD
Sing

St

L

<y
-
B
—
o3
=
.
H31v00

N
&
s,
53

<

3
¢
STvioes

1

explotacion, se configura como una manifestaciéon legal del monopolio del uéok’“'“jy
comercial que de ella se realice. Afirma Serrano Migalldn, que la propiedad intelectual,
dentro de la cual se ubica la marca, es: “...un monopolio legal, de caracter temporal
que el Estado otorga a los autores y creadores para la explotacion de sus obras...”*,
Por lo tanto, esta teoria indica que el titular controla de forma total, la explotacion de
una marca y dirige con libertad, dentro de los limites legales, su aprovechamiento en el

posicionamiento e individualizacion de los productos y servicios.
D. Teoria del derecho de la propiedad inmaterial

La doctrina ha establecido que junto con la llamada propiedad ordinaria, existe un tipo

de propiedad que se denomina inmaterial, la cual se refiere al derecho sobre las obras

de la inteligencia.

Expone la autora Lipszyc, que: “... el dominio en su construccion tradicional, es un
poder juridico que solo puede referirse a las cosas materiales, en tanto que el derecho
del creador no es de esta clase. Se trata de un derecho exclusivo sobre la obra
considerada como un bien inmaterial, econémicamente valioso, y en consecuencia, de
naturaleza distinta del derecho de propiedad que se aplica a las cosas materiales que
no tienen naturaleza patrimonial sino personal...”®* En dicho contexto, esta teoria
considera la marca, como un derecho de propiedad inmaterial, en virtud de que la tutela

juridica ejercida sobre los signos distintivos, no se extiende a aspectos de tangibilidad,

% Serrano Migallén, Fernando, Marco juridico del derecho de autor en México, pag. 38.
5 Lipszyc, Delia, Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos, pag. 23.
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de la inscripcién registral.

E. Regulacidn en la legislacién nacional

El Cédigo Civil, Decreto-Ley 106, indica en el articulo 451 que: “... Son bienes muebles:
(...) 6°. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria,
artistica e industrial...”. Adicionalmente, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-
2000 del Congreso de la Republica, indica en su articulo 17, que: “...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...”.

Finalmente, agrega el autor Ramirez Gaitan, que dentro del ordenamiento juridico
nacional, la marca: “... es un elemento integrante de la empresa mercantil y un
elemento esencial en la valoracién del patrimonio de su propietario, tal como se deduce

con la lectura del articulo 655 del Cédigo de Comercio de Guatemala, que la recoge

como un valor incorpdreo de la empresa mercantil...”.

Por lo tanto, dentro del marco juridico nacional, la marca es un signo distintivo que

posee la naturaleza de bien mueble y se considera como elemento incorpéreo de la

empresa mercantil.

% Ramirez Gaitan, Op. Cit., pag. 23.
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2.3. Clasificacion genérica de las marcas
2.3.1. Por razoén de su titularidad

Segun su titularidad, la marca puede ser individual o colectiva. La marca individual es
aquella cuya titularidad y ejercicio de derechos inherentes pertenece solamente a una
persona, sea esta una persona juridica individual o persona juridica colectiva. De lo
anterior, se deduce que el uso de la marca individual es exclusivo de su titular. No
obstante, como se detall6 en el capitulo anterior, dentro de las facultades del tituiar, se
encuentra que este derecho de uso exclusivo pueda ser cedido a terceros mediante la

realizacién del contrato respectivo.

Por otra parte, segln su titularidad, la marca puede ser colectiva, respecto a la cual el
tratadista Otamendi, enuncia que: “...como su nombre lo indica, es una marca que es
propiedad de muchos. O mas bien de una organizacién, una cooperativa por ejemplo,
cuyos miembros la puedan utilizar. Este uso podra efectuarse en la medida en que los
miembros respeten las condiciones establecidas...”®. La marca colectiva es todo signo
distintivo registrado que sirva a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes
o proveedores para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros,

respecto a los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas

asociaciones.

Por lo tanto, la caracteristica principal de la marca colectiva es que la titularidad es

% Otamendi, Op. Cit., pag. 15.
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TemaLa.

compartida, sea por una asociacion, gremio, cooperativa o colectivo de empresarios, ~=—-

con el objetivo de utilizar la marca como distintivo de ese grupo determinado.

2.3.2. Porrazon de su distintivo

Segun su distintivo, las marcas pueden ser denominativas, figurativas o mixtas. Las
marcas denominativas, llamadas nominativas, fonéticas o verbales, son aquellas que
identifican un producto o servicio a través de letras, digitos, numeros, palabras o frases
legibles y pronunciables. En otras palabras, las marcas denominativas son aquellos
signos distintivos constituidos por palabras o grupo de palabras o cifras que carecen de
una forma grafica especial, perceptibles en forma visual y cuya lectura y pronunciacion

es su nota caracteristica mediante la cual se materializa la funcién distintiva.

Por su parte, las marcas graficas, denominadas indistintamente como figurativas, son
todas aquellas constituidas por signos visuales o plasticos, manifestados por lineas,
figuras, imagenes, dibujos o colores que se caracterizan por la forma en que estan
expresadas. En esencia, las marcas graficas se constituyen por aquellos signos
distintivos conformados por figuras especiales, con caracteristicas identificables por su
forma que permiten de manera visual, distinguir un producto dentro del mercado y

asociarlo a su productor o fabricante.

Por ultimo, el autor guatemalteco Jiménez Gaitan establece que las marcas mixtas,

compuestas o complejas: “...son aquellas formadas por una combinacion de elementos

22


EMI 01
Text Box


por lo general, se comprenden como aquellas que estan compuestas por un elemento

denominativo —palabra o palabras— y un elemento grafico —imagen o figura—.

En esa combinacién existe un elemento predominante que consiste en la identificacion
de uno de los elementos componentes de la marca como principal y al cual se le

denomina como la dimensién caracteristica de la marca mixta.

2.3.3. Porrazén de su objeto

Por su objeto de regulacién, las marcas pueden ser de productos, de servicios o de
certificacion. Las marcas de productos son aquellos signos distintivos identificadores
de bienes producidos, natural o artificialmente, que resultan de un trabajo u operacion
caracterizados por la tangibilidad de su manifestacién en el mercado y por la capacidad

de satisfaccion de las necesidades de los consumidores.

Las marcas de servicios son signos utilizados por las empresas dedicadas al
desarrollo de determinadas actividades en beneficio de los usuarios que tienen la

caracteristica principal de distinguir operaciones de caracter intangible, imperceptibles

directamente por los usuarios.

Finalmente, el abogado especialista en propiedad intelectual Garcia Mufoz-Najar

indica que la marca de certificacion: “...es un signo distintivo destinado a ser aplicado

¥ Ramirez Gaitan, Op. Cit., pag. 31.
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verificadas o certificadas por el titular de la marca...”.*® En relacién a las funciones de la

marca, la marca de certificacién tiene una funcién indicadora de la calidad de los

productos o servicios que protege.

En ese sentido, agrega el jurista Garcia Mufioz-Najar que: “...El titular de las marcas de
certificacion permite el uso de ésta a todos aquellos que respeten las normas de uso
por él impuestas y que cumplan con una determinada calidad en sus productos o
servicios. Esta calidad estara bajo una supervisién y control constante por parte del
titular de las marcas de certificacién, de esta forma se le da certeza a los consumidores
de ésta...”.* Por lo tanto, la marca de certificacion es el signo distintivo que otorga la
garantia a los consumidores o usuarios, respecto a la calidad, componentes y origen de

determinados productos o servicios colocados en el mercado.

2.3.4. Porrazén de su aplicacion

Respecto a su aplicacién, la marca puede ser efectiva, de reserva o defensiva. El autor
Jiménez Gaitan expone que las marcas efectivas: “...Son aquellas cuyos productos y
servicios distintivos, estan ya disponibles al plblico y por consiguiente, las marcas ya
estan siendo utilizadas...”.*° El calificativo de efectividad, deriva de la utilizacién de la
marca, es decir, que el signo distintivo previamente inscrito y asignado a determinado

producto o servicio esta ejecutando en el mercado la funciéon esencial de distincion.

2: Garcia Murioz-Ngjar, Luis Alonso, La marca colectiva, la marca de certificacion o garantia, pag. 5.
Ibid.

0 Ramirez Gaitan, Op. Cit., pag. 33.
| 24


EMI 01
Text Box


“...son aquellas que se crean para el lanzamiento de un futuro producto, es decir que

entraran en uso, cuando salga el nuevo producto o servicio, pero en tanto eso sucede,
el empresario o comerciante, ya le tiene preparado el signo distintivo...”.*' En ese caso,
en sentido contrario a la marca efectiva, el signo distintivo aun no esta realizando la
funcién de distincion en el mercado ya que el producto al cual esta asociado aln no ha
sido colocado en la oferta general; sin embargo, al estar debidamente registrado, es

considerado una marca para todos los efectos derivados.

Por ultimo, las marcas defensivas, son aquellas que se crean y registran con el objeto
de ampliar la defensa de una marca que efectivamente esta siendo utilizada, por tal
motivo, se le denomina de forma indistinta como marca de proteccion. Por lo general y
en atencion a su objeto, las marcas de proteccidn consisten en una serie de
combinaciones similares a la marca efectiva que estd en uso, para evitar que los
empresarios competidores, puedan imitar la marca que ciertamente esta siendo
utilizada. Se pretende que el registro de una marca efectiva y las marcas similares

—marcas defensivas—, pertenezcan al mismo titular.

2.3.5. Por razén de su régimen juridico

Segun su régimen legal, las marcas son registradas o no. registradas. Las marcas
registradas son aquellos signos distintivos, conformados por determinada frase,

simbolo o palabra que identifica un producto en el mercado y que previamente, de

! bid.
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aplicable. La marca, al llenar los requisitos legales pertinentes y habiendo quedado

registrada en el ente estatal competente, origina la restriccibn general respecto a

cualquier otra persona que no sea el titular de utilizar el signo distintivo.

Por su parte, la marca no registrada segln el autor Ramirez Gaitan: “...es aquella que
siendo utilizada o no, carece de inscripcion en el Registro Publico respectivo...”*. La
caracteristica principal, como se deduce de la denominacién, es la ausencia del

registro, sin implicar que el signo distintivo sea de efectivo, de reserva o de proteccion.

Por el sistema atributivo de registro aplicado generalmente en el derecho marcario, la
marca no registrada no tiene mayor relevancia en el plano juridico, ya que al carecer de
registro no goza de proteccion legal. Debe anotarse, la excepcién de la marca notoria,
que es aquella que por su volumen de ventas, duraciéon, intensidad o alcance
geografico de su uso, valoracién o prestigio alcanzado o por cualquier otra causa, sea
generalmente conocida por el publico y por lo tanto gozan de cierta tutela juridica,

aunque no esté registrada en cada ambito territorial del mercado.

2.3.6. Por razon de su convencionalidad

Por su convencionalidad, la marca puede ser convencional o no convencional. Las
marcas tradicionales son aquellos signos distintivos que identifican un producto o

servicios en el mercado, a través de la utilizacion de elementos denominativos,

*2 Ibid, pag. 34.
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nominativos, verbales, figurativos o graficos, perceptibles generalmente de forma
visual. En ese sentido, el tratadista Castro Garcia indica que: “...las marcas
tradicionales, son aquellas que se expresan a través de letras, niameros, palabras,

dibujos o simbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista...”. *®

Finalmente, a manera de introduccién, la marca no convencional —desarrollada en el
siguiente capitulo—, es aquella especie de distintivo comercial, que en sentido contrario
a la marca tradicional, no requiere ser percibida necesariamente por el sentido de la
vista. En tal sentido, las marcas no convencionales pueden ser visuales, como los
colores, hologramas, imagenes en movimiento y las marcas de posicidén; o bien,

pueden ser imperceptibles a la vista, como los sonidos, olores, sabores y texturas.

2.4. Principios de la marca como signo distintivo

La doctrina del derecho marcario expone que los principios de la marca, que desde el
analisis juridico sustantivo, justifican su calificacién de signo distintivo se determinan

por caracteres de territorialidad, especialidad, exclusividad, novedad y temporalidad.

2.4.1. Territorialidad

El autor argentino, Otamendi indica que: “...El valor de la marca, el derecho exclusivo
que su registro otorga, se circunscribe al ambito territorial delimitado. Ni la marca

registrada tiene esa exclusividad mas alla de las fronteras de un Estado, ni las marcas

3 Castro Garcia, Juan David, La propiedad inmaterial: Las marcas no tradicionales, pag. 297.
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registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otro pais...”**.

No obstante, respecto a este principio existen excepciones derivadas de la tendencia
actual de regulacidén internacional en materia de marcas y que por lo general, se
constatan en el tratamiento del derecho de prioridad. El articulo 18 de la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, regula que: “...El
solicitante del registro de una marca podra invocar la prioridad basada en una solicitud
de registro anterior, presentada en regla en algan Estado que sea parte de un tratado o
convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad debera invocarse por
escrito, indicando la fecha y el pais de la presentacién de la primera solicitud. Para una
misma solicitud pueden invocarse prioridades multiples o prioridades parciales, que
pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o mas Estados diferentes; en tal

caso el plazo de prioridad se contara desde la fecha de Ia prioridad mas antigua...”.

2.4.2. Especialidad

Los derechos derivados de una marca no se extienden indefinidamente sobre todos los
productos ubicados en el comercio o la industria. Esto implica que la exclusividad de
uso de la marca esta vinculada de forma concreta a una especie de productos en
concreto. La legislacion internacional, ha determinado que el registro de una marca,
debe de realizarse de conformidad a su clase internacional definida por la Clasificacién

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del Acuerdo de Niza.

4 Otamendi, Op. Cit., pag. 23.
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2.4.3. Exclusividad

Segun el tratadista Ossorio y Florit, la exclusividad se entiende como el “...Privilegio de
que gozan personas individuales o colectivas para hacer lo prohibido a la generalidad o
para excusarse de lo exigido a los demas...”. Es la caracteristica que hace oponible

a terceros y le otorga derecho a ejercer acciones en contra de quienes afecten un

derecho.

En materia marcaria, la exclusividad del derecho sobre la marca se adquirira por el
registro ante la oficina nacional competente y reconoce para el titular o propietario,
facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los
derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse y en

defensa del consumidor quien puede ser engafiado o conducido a error por uso ilegal o

fraudulento de la marca.

En tal sentido, el articulo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica, determina que: “...el registro de una marca otorgara a su
titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de: a) Impedir que todos
los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del
comercio, signos idénticos o semejantes (...) b) Oponerse al registro de una marca
idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para

los cuales se registré la marca...”.

*5 Ossorio y Florit, Op. Cit., pag. 393.
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2.4.4, Originalidad

El autor Bendafia Guerrero indica que “...la originalidad se refiere a que la marca no
esté constituida por términos genéricos o descriptivos, ni indicar sus cualidades o su
destino. Es preciso que no tenga ninguna relacién con la naturaleza de la mercancia a
la que esta destinada, dado que nadie tiene derecho a apropiarse del nombre vulgar de
un objeto o de sus cualidades. No puede concebirse una marca que no tenga caracter

distintivo...”.*® Este principio requiere una manifestacion distintiva creativa, no ordinaria.

En observancia de la originalidad requerida, el articulo 4 de la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, requiere que el uso de una
marca sea: “...apto para distinguir los productos o servicios producidos,
comercializados o prestados por una persona individual o juridica, de otros productos o

servicios idénticos o similares...”. La aptitud de distincion se obtiene por el empieo de

elementos concretos e innovadores.

2.4.5. Temporalidad

El registro de una marca no es indefinido, en relacién a su temporalidad, ya que de
forma paralela al derecho particular de aprovechamiento, también existe el interés
colectivo de certeza juridica. Este aspecto es relativo, ya que las legislaciones indican

un plazo maximo de proteccion, pero es susceptible de innumerables renovaciones que

hagan que jamas pierda vigencia.

“6 Bendafia Guerrero, Guy José, Curso de derecho de propiedad industrial, pag. 51.
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Republica indica 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...”.

2.5. Caracteres esenciales de la marca

En el ambito doctrinario y legal, se han definido diversos elementos o caracteres que
deben concurrir de forma positiva en un signo para que pueda ser considerado como
marca y en consecuencia, el titular pueda utilizarla exclusivamente para distinguir

determinados bienes y servicios dentro del mercado.

A. Capacidad de distincion

El autor Pazmifio Ycaza indica que: “...El primer requisito y el de mayor importancia es
sin lugar a dudas, el que se trate de un signo distintivo...”*’. En ese sentido, la
tratadista Wittenzellner indica que: “...un signo que representa una forma marcaria
permitida, sélo puede ser registrado como marca cuando posee capacidad distintiva, y

éste requisito, trae implicito el que el signo debe de tener una aptitud identificadora,

hacia el producto o servicio que refiere...”.*®

En el ambito legal, la ausencia de la capacidad distintiva constituye una causal

intrinseca de inadmisibilidad. La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del

*” Pazmifio Ycaza, Op. Cit., pag. 138.
“8 Wittenzellner, Ursula, Derecho de marcas en la Argentina, pag. 62.
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Congreso de la Republica, indica en el articulo 20, que: “... No podra ser registrado
como marca, ni como elemento de la misma, un signo que (...) no tenga suficiente

aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique...”.

B. Novedad

El autor Bendafia Guerrero, respecto a la novedad indica que: “...la marca esta
destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la
misma especie o clase ofrecidos por los competidores, no debe confundirse con otras
marcas existentes ya registradas. En esto consiste la novedad, lo cual viene a coincidir
con la llamada disponibilidad...”®. La novedad por lo tanto, implica que el signo

distintivo que se registrara como marca, debe ser diferente a cualquier otro

preexistente.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, en el
articulo 21 expresa que no se registrara como marca si: “...el signo es idéntico o similar

a una marca o una expresion de publicidad comercial registrada o solicitada con

anterioridad por un tercero...”.

C. Representacion grafica

El autor Metke indica que: “...para que el sigho pueda ser inscrito, se requiere que

pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda

“® Bendafia Guerrero, Op. Cit., pag. 51.
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definirse plenamente por todos sus aspectos...

comprende que la marca tiene que tener la capacidad de ser captada materialmente

para poder ser debidamente identificable.

No obstante, en relaciéon a las marcas no convencionales que manifiestan un caracter
no visible, la aplicabilidad de este elemento tiende a relativizarse, en virtud que por su
naturaleza y por la forma en que son captadas por el usuario, la representacion grafica
se manifiesta por otros medios, tales como la escritura de la formula quimica que

produce el olor distintivo, o bien, mediante el pentagrama de las notas musicales.

D. Perceptibilidad

En armonizacion con la caracteristica enunciada en el apartado anterior, el signo debe
ser perceptible, requiriendo la intervencidn o presencia de los sentidos o de la
inteligencia. En ese sentido, la marca se puede comprender o percibir mediante una

sensacion interior que resulta de una impresion material hecha con los sentidos.

El tratadista Pazmifio Ycaza determina que: “...es tan sencillo este concepto, como
entender que un signo distintivo puede ser percibido por cualquiera de los sentidos.
Asi, es registrable como marca no soélo lo que vemos, sino también, un sonido, un olor
» 51

O un sabor... De esta forma, se justifica la existencia de las marcas no

convencionales —objeto principal del presente estudio—, ya sean visibles o carentes de

%0 > Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de propiedad industrial, pég 58.
*" pazmifio Ycaza, Op. Cit., pag. 142.
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visibilidad, siempre que cumplan con la funciéon esencial de distinguir

servicios dentro del mercado.
E. Condicion registral

El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, afirma que: “...una marca debe
registrarse, por su propietario o propietarios a fin de obtener un Titulo de Registro que
genera el surgimiento de un signo distintivo respecto al cual, inicamente a partir de su

registro, tiene derecho a usarlo en forma exclusiva en un determinado territorio...”.

En América Latina, por regla general, aplica el sistema atributivo, en el cual la
inscripcion de la marca en el Registro otorga el nacimiento a los derechos que esta

confiere y por lo tanto, la inscripcidn en este caso tiene efectos constitutivos.

El autor Retana Chinchilla, establece que “...en el sistema atributivo no existe derecho
de ninguna especie sobre la marca si no hay registro...”.>® En tal sentido, el sistema
aplicable consagra, como titulo para adquirir el derecho sobre una marca, a quien la
haya inscrito en el registro marcario correspondiente. Por su parte, la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, reconoce esta caracteristica
al indicar en el articulo 17 que: “...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...”.

* |nstituto Mexicano de Propiedad Intelectual, Proceso para registro de marcas en la Secretaria de
Desarrollo Econémico, pag. 1.

*% Retana Chinchilla, Ricardo José, Derecho marcario en Centroamérica y Panama, pag. 27.
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F. Licitud

De forma genérica se afirma que la licitud se refiere, segun el tratadista Ossorio y Florit
alo: “...Legal, justo, permitido social, moral...”**. En ese contexto, la marca no debe ser
contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden publico. El reconocimiento
legal expreso de esta caracteristica de la marca, se encuentra en el articulo 20 de la
Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Repdublica, al
establecerse que: “...No podra ser registrado como marca, ni como elemento de la
misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (...) h) Que
sea contrario a la moral o al orden publico; i) Que comprenda un elemento que ofenda

o ridiculice a personas, ideas, religiones o simbolos nacionales de cualquier pais o de

una entidad internacional...”.
2.6. Signos constituyentes de marcas

A nivel doctrinario, el autor Pazmifio Ycaza enumera que son signos susceptibles de
registrarse como marcas: “...1. Palabras: con contenido conceptual y sin contenido
conceptual; 2. Nombres de personas; 3. Letras y nimeros; 4. Figuras: Las imagenes,
figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas vy
escudos...”.%®

Por su parte, en la esfera juridica, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del

Congreso de la Republica, indica en el articulo 16 que: “...Las marcas podran consistir

> Ossorio y Florit, Op. Cit., pag. 560.
%% Pazmifio Ycaza, Op. Cit., pag. 163.
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etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifietas, orlas, lineas y franjas y

combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier combinacién de estos
signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentacién o
acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de
expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del

Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva...”.

2.7. Prohibiciones y limitaciones respecto a las marcas

Las prohibiciones en relacién al registro de las marcas, se dividen para su tratamiento

expositivo en: 1. Intrinsecas o absolutas y 2. Respecto a terceros o relativas.

2.7.1. Intrinsecas o absolutas

Las prohibiciones o limitaciones intrinsecas, exponen los autores Llobregat y Sanchez
Calero, que: “...son aquellas que se dan cuando el término que se pretende inscribir es
ineficaz para identificar a un producto o servicio dentro del mercado, por ser éste el

término genérico utilizado para reconocer el producto o servicio...”.%®

La doctrina destaca, en relacién a las prohibiciones absolutas, la limitacién de uso de
signos o denominaciones descriptivas, las cuales segun el autor Bendafia Guerrero:

“...son las que describen la naturaleza, funcién, cualidades u otras caracteristicas de

%8 Llobregat, Maria Luisa y Fernando Sanchez Calero, Principios de derecho mercantil, pag. 56.
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signos genéricos, técnicos y usuales, que en opinién del tratadista argentino

Otamendi, son: “...signos irregistrables conformado por designaciones que definen no
directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que
pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras: automotor, maquina, mueble...” %8
En el mismo orden de ideas, no se podran registrar como marcas, los signos
contrarios a la ley, a la moral, al orden pulblico o a las buenas costumbres.
Finalmente, en proteccién de intereses publicos, existe la prohibicion de registro de
marca respecto a los signos que reproduzcan o imiten simbolos nacionales o
patrios, como: banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o

de organizaciones internacionales, sin permiso de sus respectivas autoridades.

En el ambito legal, el Articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del

Congreso de la Republica, regula las prohibiciones absolutas.

2.7.2. Respecto a terceros o relativas

Los autores Llobregat y Sanchez Calero, indican que las prohibiciones relativas: “...son
aquellas disposiciones que tienen por objeto evitar la inscripcidn de un signo, que
genere confusién con otros previamente registrados, o bien que la inscripcidon de éste,

pueda implicar un aprovechamiento indebido de nombres o reputacion ajenos...”59.

*" Bendafa Guerrero, Op. Cit., pag. 79.
%8 Otamendi, Op. Cit., pag. 67.
% Llobregat y Sanchez Calero, Op. Cit., pag. 82.
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En ese sentido, respecto a los signos engafiosos o con riesgo de ’confusién, existe
limitacion marcaria, ya que no se podran registrar como marcas aquellos signos que
puedan desvirtuar la intencién de las personas sobre alguna caracteristica esencial del
producto o servicio al que se aplica. Asimismo, no se pueden registrar signos

confundibles con marcas preexistentes u otros signos distintivos.

De igual manera, no se podran registrar como marcas aquellos signos que afecten la
identidad o el prestigio de personas juridicas o naturales, es decir, no podran
registrarse marcas compuestas por el nombre, apellido, firma, imagen, retrato o
caricétura de una persona distinta a quien solicita la marca. Del mismo modo, no
podran registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan marcas notoriamente
conocidas, es decir que sean confundibles con dichas marcas, o que puedan

aprovecharse del prestigio o reputacién de las mismas.

En relacién a la regulacién normativa, el Articulo 21 de la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, determina las marcas inadmisibles por
derechos de terceros.

2.8. Funciones de la marca

2.8.1. Distintiva o diferenciadora

De conformidad con ia precitada tratadista Wittenzellner: “...un signo que representa

una forma marcaria permitida, sélo puede ser registrado como marca cuando posee
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capacidad distintiva, y éste requisito, trae implicito el que el signo debe de tener una

aptitud identificadora, hacia el producto o servicio que refiere...”®.

En ese sentido, la principal funcién de una marca es que ejerza de parametro distintivo,
esto es, que debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin

de que el consumidor diferencie un producto o servicio de otro de la misma especie.

2.8.2. Indicadora del origen o procedencia empresarial

El autor Casado Cervifio, explica que el consumidor tiende a asociar los productos o
servicios con una empresa concreta de las existentes en el mercado, en tal sentido, la
marca: “...tiene por objeto garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de
origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusién posible,
dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia...”.®’ Por su parte, el jurista
Metke indica que: “...la marca le permite al consumidor atribuirle un mismo origen

empresarial al producto, que a su vez le garantiza que todos los productos que él

adquiere con esa marca tienen calidad uniforme...” %2

2.8.3. Indicadora de calidad

El autor Fernandez Novoa sefala que: “...la marca proporciona informacién al

consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto

% Wittenzeliner, Op. Cit., pag. 62.

®1 Casado Cervifio, Alberto, Derecho de marcas y proteccion de los consumidores, pag. 28.
®2 Metke Méndez, Op. Cit., pag. 79.
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calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las

experiencias y vivencias de los consumidores...”.®

Por lo tanto, la funcién indicadora de calidad materializa una vinculacién directa entre el
consumidor y el titular de la marca; ya que se relacionara de forma inmediata una
marca a una calidad especifica. La correlacibn que se realiza en ese contexto,

necesariamente influye en la eleccion de productos que realiza el consumidor dentro

del mercado.

2.8.4. Condensadora del prestigio

El tratadista Casado Cervifio, estima que la marca implica una funcién condensadora
del prestigio, la cual consiste en: “...aquella funcién que debe de mantener el titular de
la marca, con relacién a condensar el prestigio de los productos o servicios que éste
ofrece en el mercado, tras el paso del tiempo, es decir debe de mantener la calidad,
imagen y publicidad de los productos y servicios, de manera que esto le permita
conservar e incrementar su clientela y su cuota de mercado...” %
Esta funcién constituye una globalizacién de la funcién de indicacién de calidad, ya que
se determina por el conglomerado de apreciaciones que los consumidores mantienen

respecto a la pluralidad de productos que ofrece al mercado un titular de la marca.

® Fernandez Novoa, Carlos, Fundamentos de derecho de marcas, pag. 40.
% Casado Cervifio, Op. Cit., pag. 29.
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2.8.5. Publicidad

TEMALA &

Dentro del espacio comercial, para posicionar un producto o servicio a la poblacién en
general, se utiliza la publicidad. L.a autora Llobregat indica que la funcién publicitaria:
“...tiene por objeto informar a los consumidores los aspectos relevantes sobre la marca,
de esta manera logra persuadirlos para que éstos adquieran los productos y los
servicios que ellos se encuentran ofreciendo en un determinado mercado, esta
informacién es manifestada por medio de la publicidad, en donde dan a conocer el

origen, calidad, precios, caracteristicas de dichos productos o servicios...”.®®

2.9. Facultades derivadas del derecho de marca

El titular de una marca, definido por la inscripcion registral correspondiente, ejerce el
derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo manifestado en los sentidos positivo

y negativo, segun las facuitades comprendidas.

En relacion al sentido positivo de exclusividad, se hace referencia a los actos de
disposicion y uso efectivo del signo, los cuales aluden a los derechos del titular a usarlo
como medio diferenciador de sus productos en el mercado, a transferirlo a titulo

oneroso o gratuito y lo facultan para celebrar contratos de licencia de uso.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, regula

en los Articulos 17, 41 y 45, las distintas potestades que ejerce el titular marcario.

% Llobregat, Maria Luisa, Temas de propiedad industrial, pag. 50
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El sentido negativo —ius prohibiendi- de ejercer la exclusividad del uso de una marca,

implica la posibilidad real de oponer su derecho contra solicitudes que pudieran generar

confusion respecto de su signo distintivo.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, en el

articulo 35 regula el aspecto negativo erga omnes del derecho de la marca.
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CAPITULO 1lI

- 3. La marca no convencional

En el presente estudio, se ha realizado una secuencia légica de conceptos, iniciando
con el desarrollo de la propiedad intelectual y la marca —género— como signo distintivo
dentro de la propiedad industrial. Corresponde en este apartado, exponer los rasgos

esenciales y la tipologia especifica de la marca no convencional —especie—.

El Anexo | contiene el comparativo y la ejemplificacién grafica entre las diversas

manifestaciones de la marca no tradicional.
3.1. Las marcas no cohvencionales
3.1.1. Definicion de marcas no convencionales

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual indica que: “...En términos
generales, una marca puede ser cualquier signo o combinacién de signos que sea
capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
(...) Las llamadas marcas no convencionales pueden consistir en un color, signos
tridimensionales, sonidos o cualquier otro elemento que funcione como una marca y

cumpla los requisitos previstos en la jurisdiccién en la que se solicite proteccién...”ss.

® Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Proteccion de sus marcas en el extranjero, pag.
1.
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Por su parte, el jurista Castro Garcia, determina que: “...una marca no tradicional es
aquelia que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representacion

debe ser hecha a través de métodos de representacion no tradicionales...”’.

En tal sentido, una marca no convencional es un signo con aptitud distintiva, que

relaciona sensitivamente un producto a una empresa o productor y que es perceptible

de forma visual, olfativa, gustativa, auditiva o tactil.

3.1.2. Denominaciones

En la doctrina, para referirse a las marcas que manifiestan una forma de percepcion
distinta a la idea clasica de los signos distintivos, se han utilizado indistintamente
conceptos como marcas no convencionales, marcas no tradicionales, marcas

modernas, marcas nuevas y marcas de vanguardia.

En ese sentido, se les denomina como marcas no convencionales ya que implican una
separacion de lo considerado habitual; se les describe como marcas no tradicionales,
en virtud de que patentizan un cambio respecto a los criterios que han permanecido en
el tiempo en relacién a las marcas; son conocidas como marcas modernas, debido a
que responden a los avances del tiempo y del mercado actual; se les denomina como
marcas nuevas, ya que su aparecimiento es reciente y son referidas como marcas de

vanguardia porque se ajustan a las tendencias contemporaneas de la mercadotecnia.

¥ Castro Garcia, Op. Cit., pag. 297.
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Al respecto, el autor Liévano Mejia expone que:
diferentes a las imagenes, bien sean visibles o no visibles, que llegan a considerarse
como marcas, como lo son los sonidos, los olores o aromas, la textura, el sabor o la
forma, entre otras opciones. Estas que acabamos de mencionar son las marcas no
tradicionales, es su caracter de novedosas y diferentes lo que las hace opuestas a lo

tradicional y por este motivo se ha decidido denominarlas marcas no tradicionales...” 5

3.2. Tipologia de la marca no convencional

3.2.1. Marcas visibles

e Marca tridimensional

El autor Cornejo Guerrero define la marca tridimensional como: “... aquella marca
constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envasé; se entiende
que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal ocupa tres dimensiones del
espacio: altura, anchura y profundidad...”®®. Por su parte el abogado Castro Garcia,

indica que: “...es un signo visible que se puede utilizar para diferenciar en el mercado

tanto la forma de los productos como la de sus empaques...”.”

Por lo tanto, al igual que todos los signos marcarios, la marca tridimensional debe ser

distintiva, no debe ser confusa con otros signos registrados previamente y

%) iévano Mejia, José Daniel, Aproximacién a las marcas no convencionales, pag. 5.
® Cornejo Guerrero, Carlos, La marca tridimensional, pag. 85.
" Castro Garcia, Op. Cit., pag. 297.
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particularmente contiene formas de tres dimensiones que sirven para distinguir en

mercado los productos o servicios de una empresa.

En relaciébn a la representacidbn de la marca tridimensional, puede realizarse de
diversas formas. La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual sostiene: “...una
representaciéon lo suficientemente clara en la que se muestre una unica vista de la
marca basta para asignar una fecha de presentaciéon. Sin embargo, a los fines del
examen, las oficinas podran exigir vistas adicionales o una descripciéon de la marca

tridimensional...”.”!

El tratadista Castro Garcia indica que: “...lo ideal sera solicitar la presentacion de
dibujos perceptivos o isométricos o de fotografias que muestren claramente todas las
caracteristicas de la marca, acompanados de una descripcién escrita de la misma...”. ’
Finalmente, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica, en el articulo 24 exige la presentacién de una reproduccién de la marca, en
los siguientes términos: “...Tratandose de marcas denominativas con grafia, forma o
color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se

debe acomparar de una reproduccion de la marca...”.

™ Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La representaciéon de marcas no tradicionales,
ag. 3.
% Castro Garcia, Op. Cit., pag. 305.
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e Marca de posicion

La marca de posicidon contiene elementos propios de la marca figurativa, pero el
caracter distintivo deriva de su ubicacién en un lugar determinado. La tratadista Rideau
establece que: “...la marca de posicion se encuentra caracterizada por un elemento
inmutable que siempre esta ubicado en el mismo lugar del producto y con una
proporcion constante. Ademas indican que es la combinacion del signo y la ubicacion lo

que hace nacer el caracter distintivo de esta marca...””.

Por su parte, el abogado Liévano Mejia expone que: “...Una marca de posicién se
caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma
posicién y con proporciones constantes. La combinacién del signo y de la posicion
puede constituir caréctef distintivo debido a la impresion general que produce, mientras

que por si sola la posicién no seria admisible como marca protegida...”.”

Respecto a su representacion, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas, indica en la regla 3, que: “...la reproduccién de la marca consistira
en una Unica vista de la marca que muestre su posicion respecto del producto. La
Oficina podra también exigir una descripcion en la que se especifique la posicion de la
marca en relacion con el producto...”. En similares términos, la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual puntualiza que: “...Podra exigirse que se represente con

lineas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la

78 Rideau, Camille, La marca de posicion, pag. 12.
™ | iévano Mejia, Op. Cit., pag. 24.
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podra exigirse una descripcion escrita en la que se especifique la ubicacion de la marca

en relacion con el producto...”.”

e Marca holografica

El tratadista Castro Garcia indica que: “...Un holograma es una fotografia obtenida por
holografia. La holografia es una técnica de fotografia, que consiste en crear imagenes
que tienen un aspecto tridimensional, mediante la utilizacibn de una pelicula
fotosensible que al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen
en tres dimensiones...”.”® En forma concreta, el autor Liévano Mejia indica que: “...los
hologramas pueden convertirse en signos distintivos. Lo que se busca con la proteccidn
de este tipo de marcas es que un producto pueda ser identificado y diferenciado en el
mercado por medio de una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie

plana. El resultado que se espera obtener es que los consumidores asocien el

holograma con el origen empresarial del producto...”.””

En relaciéon a su representacion, de conformidad con el Reglamento del Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas, en la regla 3, se indica que: “...la representacion
de la marca consistira en una o varias vistas de la marca que capten el efecto
holografico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas

son insuficientes para captar el efecto holografico en su totalidad, podra exigir al

™ Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La representacién de marcas..., pag. 3.
76 Castro Garcia, Op. Cit., pag. 314.

7 Liévano Mejia, Op. Cit., pag. 13.
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solicitante que incluya una descripciéon de la marca que consiste en un holograma...”.

En el mismo sentido, el jurista Castro Garcia expone que: “...1a representacion de un
holograma es bastante dificil pues el objeto cambia de forma y color. Una solucion es
describirlo con el maximo de detalles (desde el mayor niumero de angulos posibles) y si
cabe utilizando imagenes de alta resolucién que, unidas, representen la marca final

describiendo la manera como los elementos aparecen, se combinan o superponen...”.’®

Por lo tanto, segun lo establecido a nivel legal e institucional, la representacién grafica
de la marca holografica debe de incluir una imagen que capte el efecto hologréfibo en
su totalidad; ademas, varias vistas o imagenes adicionales del holograma desde
distintos angulos; una descripcidn en palabras que explique el efecto holografico y

también la declaracion o indicacién que se trata de una marca holografica.

e Marca en movimiento, marca animada o de multimedia

La marca en movimiento, a nivel doctrinario se identifica indistintamente como marca
animada o marca multimedia, refiriéndose a la nota esencial de ésta marca que radica
en un cambio de posicion de la imagen que visualmente se capta. El jurista Liévano
Mejia indica que: “...se trata de marcas que estan compuestas por imagenes en
movimiento que forman una animacioén. Lo que se busca con la proteccion de este tipo

de signos es que un producto adquiera distintividad por medio de animaciones

™8 Castro Garcia, Op. Cit., pag. 314.
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conformadas por una serie de imagenes en movimiento...”.”

Por lo tanto, la marca en movimiento constituye un signo distintivo propio que incorpora
en su manifestacion externa un conjunto de imagenes que se suceden de forma l6gica,
creando una tendencia visual que puede ser complementada con colores y palabras y

que necesariamente se identifica con un producto o servicio.

Respecto a su representacién, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas, indica en la regla 3, que: “...la representacion de la marca
consistira, a eleccion de la Oficina, en una imagen o en una serie de imagenes fijas o
de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina
considere que la imagen o la serie de imagenes proporcionadas no describen el
movimiento, podra exigir que se proporcionen imagenes adicionales. La Oficina podra
también exigir que la solicitud incluya una descripcidn en la que se explique el
movimiento...”. De igual manera, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
manifiesta que: “...las oficinas podran exigir una grabacién del signo en formato

analdgico o digital. De ser posible la presentacién electrénica, podra presentarse con la

solicitud un fichero electrénico...”.?
Por lo tanto, se determina que para la inscripcidn registral correspondiente Ila
representacion de una marca en movimiento debe incluir una serie de imagenes fijas

que de manera conjunta describan la animacién; descripciéon por escrito explicativa de

’® Lievano Mejia, Op. Cit., pag. 15.
% Organizacién Mundial de la Propiedad Intefectual, La representacién de marcas..., pag. 5.
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la animacién; grabacién del signo en formato analégico, digital o electrénico y la~is>

indicacion expresa de que se trata de una marca de multimedia.

e Marca de color

En relacion a las marcas de color, el jurista Liévano Mejia indica que: “...consisten en el
uso abstracto de un color determinado o una combinacion de colores en un producto, o
en su empaque. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es que un
producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un
color, o una combinacion de colores completamente novedosa y diferente a la que
hébitua|mente,tienén los productos de Ia_ misma categoria, o sus empaques...”.%"
En ese contexto, las marcas de color deben poseer por si mismas, la aptitud distintiva
requerida a toda clase de marcas. Por ello, este tipo de marcas no convencionales, no
incluye los colores cuando van asociados a una imagen o figura determinada, es decir,
cuando estan delimitados por alguna forma, ya que en esos casos el color forma parte
de las marcas figurativas. Al respecto, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica, en el articulo 20 establece que es inadmisible una

marca: “...Que consista en un simple color aisladamente considerado...”.

Respecto a la representacion de la marca de color, la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual indica: “...las oficinas podran exigir que la representaciéon de ese

tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o en formato

8 Liévano Mejia, Op. Cit., pag. 9.
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electrénico. Las oficinas podran exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre S

comun. Ademas, las oficinas deberan dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los
colores mediante codigos de color reconocidos. Asimismo, las oficinas podran exigir

una descripcidn escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se

utiliza en relacion con los servicios...”®.

De igual manera, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas,
indica en la regla 3, que: “... la reproduccién de la marca consistira en una muestra del
color (...) la Oficina podra exigir también que se indiquen los colores mediante cédigos

de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina...”.

De la concurrencia entre los requisitos exigidos por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual y lo dispuesto reglamentariamente, se identifica que una marca
de color debe cumplir con la presentaciéon de una muestra de los colores en papel o en
formato electrénico; enunciacién de los colores utilizando su nombre comun; indicacién
de los codigos de color reconocidos internacionaimente; descripcion escrita de la
manera en la que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en

relacion con los servicios y ademas, la indicaciéon de que se trata de la solicitud de una

marca de color.

82 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La representacion de marcas..., pag. 4.
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3.2.2. Marcas no visibles

¢ Marca sonora

En parametros generales, las marcas sonoras las conforman aquellos signos que son

perceptibles por el sentido del oido y que identifican y distinguen a un producto

especifico.

En ese sentido, el tratadista Liévano Mejia indica que: “...Las marcas sonoras, como su
nombre lo indica, son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el mercado
mediante la asociacién del sonido con el origen empresarial del producto...”®.
Complementariamente, el jurista Otamendi determina que: “...Un sonido puede
constituir una verdadera marca. (...) Los signos sonoros no estan excluidos

expresamente de la ley y si tienen caracter distintivo podran ser registrables...”®.

Por lo tanto, las marcas sonoras son signos distintivos no convencionales, constituidas
por un sonido o combinacién de sonidos de caracter musical o no musical que poseen
la capacidad distintiva suficiente para identificar un producto o una empresa dentro del

mercado, por medio de la percepcion que realiza el consumidor a través del sentido

auditivo.

En relacién a la representacion de la marca sonora, el autor Liévano Mejia indica que:

“...Si se trata de un sonido musical, la propuesta formulada consiste en una notacion

8 { iévano Mejia, Op. Cit., pag. 16.
% Otamendi, Op. Cit., pag. 59.

53


EMI 01
Text Box


pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra

caracteristica....”®®; agrega ademas que si la marca se constituye por un sonido no

musical, la representacion consistira en: “...una onomatopeya del sonido, una des-

cripcion de palabras o una grabacion sonora analégica o digital...”®®

Finalmente, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica, en el Articulo 16 reconoce las marcas sonoras, regulando que las marcas:
“...Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentaciéon o
acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque...”, agregando en el
articulo 24, ‘respecto a la solicitud de’ inscripcion, que: “...2. Tratdndose de marcas
sonoras o auditivas, se acompafara de una copia de su reproduccién en material de
apoyo...”. En tal sentido, la representacién de una marca sonora consiste en una

notacién musical en un pentagrama; descripcién escrita de la marca y la grabacion

digital del sonido.

e Marca tactil o de textura

La marca de textura o tactil, pretende por medio del sentido del tacto transmitir en el
mercado una particularidad especifica que diferencie a un producto o servicio. El
tratadista Liévano Mejia explica, respecto a las marcas tactiles o de textura, que: “...En

este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su

88 | iévano Mejia, Op. Cit., pag. 18.
% Ibid, pag. 19.
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signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al

adoptar una textura completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen

los productos de la misma categoria, o sus empaques...”.%’

En ese sentido, la marca tactil o de textura, es un signo distintivo de caracter no
convencional, que consiste en la superficie de un producto determinado que posee una

estructura o textura especificas y reconocibles, de tal manera que le aporta una

distintividad considerable.

En la actualidad, el tratamiento registral de la marca tactil, es aun incipiente. La
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual indica que: “...no se pudo hallar un
ambito de convergencia respecto de la representacion de las marcas de textura o
tactiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas pueden representarse
mediante una descripcién, mientras que otras consideran que una descripcidon no
puede representar de manera adecuada el caracter de ese tipo de marcas...”.®® No

obstante, agrega la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual que en algunos

&

casos: “...La representacion grafica del signo se efectia por impresion en relieve

(braille). El solicitante indica el tipo de marca en la solicitud y aportaba una descripcion
muy detallada de la marca y, como reproduccién del signo, una muestra de la superficie

en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille...”.3°

¥ Ibid, pag. 23.

8 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La representacion de marcas..., pag. 7.
% Ibid, pag. 8.
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o Marca olfativa

Las marcas no convencionales de caracter olfativo, son aquellas que consisten en un

aroma, olor o perfume que distingue un producto o servicio y que naturalmente se

perciben por medio del sentido del olfato.

El tratadista Liévano Mejia expone que: “...Las marcas olfativas estan compuestas por
olores, aromas 0 fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le
afaden con el propédsito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final que se
espera obtener con la proteccién de este tipo de signos es que los consumidores

asocien el olor con el origen empresarial del producto....”.%

En relacion a las marcas olfativas, el principal obstaculo radica en la complejidad de su
representacion. El abogado Ramirez Gaitan indica que: “... se ha resuelto que un olor
puede ser susceptible de registro como marca y no deberia estar sujeto al requisito de
la representacion grafica (...) Una marca olfativa debe ser representada por medios
que describan o reproduzcan el olor de forma inequivoca...”’, estableciendo como

aspecto esencial para la consideracién de una marca olfativa, la capacidad distintiva y

no su representacion grafica.

En relacién a la representaciéon de la marca olfativa, la Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual establece que: “...consistira en una descripcion del olor. Cabe

%) iévano Mejfa, Op. Cit., pag. 19.
! Ramirez Gaitan, Op. Cit., pag. 32.
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espécimen del producto al que se aplica el olor...”%2. Adicionalmente, se ha sostenido

que la representacion de la marca olfativa puede llegar a consistir en una formula

quimica que genere el olor distintivo; o bien, la presentacién y resguardo de una

muestra del olor registrado.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Repdublica, en el
Articulo 16 reconoce el registro de las marcas olfativas, regulando que las marcas:
“...Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentaciéon o
acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque...”, agregando en el
. articulo 24 que: “... 3. Si se trata de marcas olfativas, debera acompafarse de material
de apoyo que puede incluir copia de la férmula quimica o procedimiento...”. Por lo
tanto, la legislacion nacional establece como métodq idoneo para la representacion de

una marca olfativa, la férmula quimica o el detalle del procedimiento empleado en la

obtencion del olor registrado.
¢ Marca gustativa

La marca gustativa se fundamenta en la identificacibn de sabores a través de las

papilas gustativas y su correspondiente asignacion a un producto. El tratadista Liévano

Mejia indica que: “...consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un

producto determinado, le son afadidos para otorgarle distintividad en el mercado...”®.

%2 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La representacién de marcas..., pag. 7.
% Liévano Mejia, Op. Cit., pag. 22.
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aceptacién en las diferentes legislaciones, en virtud que su percepcién se basa en un

complejo procedimiento quimico que asigna la calidad de amargo, dulce, salado o

acido a los sabores percibidos.

En el mismo sentido, el jurista Castro Garcia identifica dentro de las principales
dificultades: “...En primer lugar, la gran mayoria de los sabores tienden a cambiar con
el paso del tiempo. En segundo lugar, no existen, como en los colores, los sabores
basicos o primarios (solo la tendencia a que ellos sean acidos, amargos, dulces o

salados). Finalmente, no existen los sabores Unicos: no existe, por ejemplo, un sabor

Unico a fresa...”. %

Respecto a la representacion de la marca gustativa, el Reglamento del Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas, indica en la regla 3, en referencia a las marcas
que consistan en un signo no visible que no sea una marca sonora —caso de las
marcas gustativas—: “...podra exigir una o mas representaciones de la marca, una
indicacion del tipo de marca y detalles relativos a la marca, segun lo disponga la
legislacibn de esa Parte Contratante...”. En sintesis, no determina requisitos

especificos y delimita su regulacion a los requerimientos de la legislacién interna.

Por su parte, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual establece que: “...no
se pudo hallar un ambito de convergencia respecto de la representacién de las marcas

gustativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas puedan representarse

% Castro Garcia, Op. Cit., pag. 313.
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mediante una descripcidon, mientras que otras consideran que una descripcidn

puede representar de manera adecuada el caracter de ese tipo de marcas...”.

Las propuestas existentes, radican en la presentacién de una descripcion en palabras o
mediante el aporte de una muestra ante las entidades registrales competentes. Sin
embargo, se ha sostenido el criterio de que los intentos de satisfacer la representaciéon

grafica de las marcas gustativas por medio de propuestas novedosas, se caracterizan

por la inestabilidad y el subjetivismo.

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La representacion de marcas..., pag. 7.
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CAPITULO IV

4. Marco juridico e institucional del derecho marcario

En el presente estudio se ha expuesto el aspecto doctrinario de la propiedad
intelectual, los signos distintivos, la marca y los rasgos fundamentales de la marca no
convencional, con el objeto de facilitar la comprension, en el presente capitulo, de la

esfera juridica e institucional de derecho marcario.

La finalidad de exponer en este apartado los instrumentos nacionales e internacionales
en materia de marcas, asi como las instituciones implicadas, consiste en complementar
el esquema conceptual para el analisis concreto, que en el capitulo final se presenta

sobre el desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislacion

guatemalteca.
4.1. Marco juridico

4.1.1. Internacional

¢ Regulaciones generales en materia de marcas

En primer lugar, se establecié6 el Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial, el cual, segin la Organizacion Mundial de la Propiedad
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Intelectual: “...se aplica a la propiedad industrial en su acepcién mas amplia, con

st

inclusion de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos
industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales,
las indicaciones geograficas y la represion de la competencia desleal...”.*® El Convenio
de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, regula el aspecto marcario en su

forma mas tradicional, sin hacer referencia a las manifestaciones no convencionales de

la marca.

Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio —ADPIC- surge como un elemento
normativo resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay y segun el autor
Antequera Parilli: “...contempla un conjunto de normas y medidas relativas a las
atribuciones conferidas a las autoridades de aduanas para suspender la libre
circulacion de las mercancias en frontera, cuando éstas tengan marcas falsificadas o
constituyan ejemplares ilicitamente reproducidos...”’. En relacién a la marca como
signo distintivo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, en la Parte |l desarrolla lo relativo a las

normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad

intelectual.

Finalmente, en la esfera internacional se ha implementado el Arreglo de Niza relativo

a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Resefias de los convenios, tratados y acuerdos
administrados por la OMPI, pag. 8.

% Antequera Parilli, Ricardo, El derecho de autor y las medidas en frontera en los ADPIC, pag. 10.
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manifiesta: “...consta de una lista de clases y de una lista alfabética de los productos y

los servicios. Esta Ultima incluye mas de 11.000 partidas...”.%® En si, el Arreglo de Niza
y la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,

constituyen un parametro de ordenacién y sistematizacién internacional para el registro

uniforme de los signos marcarios.

o Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento

La Organizacibn Mundial de la Propiedad Intelectual indica que: “...El objetivo del
Tratado de Singapur de 2006 es crear un marco internacional moderno'y dinamico para
la armonizacion de los tramites administrativos de registro de marcas. Sobre la base
del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee

un alcance mas amplio y tiene en cuenta la evolucion mas reciente...”. %°

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas regula exclusivamente aspectos
marcarios. En ese sentido, el Articulo 1 indica las marcas a las que se aplica el
Tratado; del Articulo 3 al 7 desarrolla lo referente a la solicitud, representacion y
registro de las marcas; el Articulo 8 regula las comunicaciones; el Articulo 9 expresa la
clasificacion de productos; los Articulos 12 y 14 se refieren a los errores en la

tramitacion; el Articulo 16 regula las marcas de servicios; y del Articulo 17 al 21 indica

lo aplicable a las licencias marcarias.

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Resefias de los convenios..., pag. 21.
% Ibid, pag. 37.
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En relacién al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, es
importante destacar que constituye el documento normativo en el cual se realiza un
reconocimiento expreso de las marcas no convencionales, al asignar requisitos
especificos en la regla 3, para las marcas tridimensionales, hologramas, marca
animada, marca de color, marca de posicion, la marca sonora y la marca que consiste

en un signo no visible que no sea una marca sonora.

e Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de América —Dominican Republic -

Central America Free Trade Agreement: DR CAFTA-

En términos generales, el consultor De Ford, indica que: “...El Tratado de Libre
Comercio tiene como fin crear una zona de libre comercio entre los paises que lo
suscribieron, y tiene comol objetivos especificos: (a) estimular la expansiéon y
diversificacion del comercio entre las Partes; (b) eliminar los obstaculos al comercio y
facilitar la circulacion transfronteriza (...) (e) proteger en forma adecuada y eficaz y

hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada Parte....”.'®

En materia de marcas, el Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de América, en el Capitulo 15 denominado Derechos
de Propiedad Intelectual, regula una serie de disposiciones relacionadas a aspectos de

la propiedad industrial. En especifico, el Articulo 15.2 en el numeral 1, expresamente

1% valerio de Ford, Federico, Implicaciones del Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados
Unidos sobre el recurso hidrico y la prestacion de servicios, pag. 8.

64


EMI 01
Text Box


que las marcas incluiran las marcas colectivas, de certificacion, y sonoras, y podran

incluir indicaciones geograficas y marcas olfativas...”.

4.1.2. Nacional

e Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

La Constitucion Politica, de conformidad con el jurista Biscaretti di Ruffia es: “...el
ordenamiento fundamental y supremo del Estado. Es la esfera mas elevada de dicho
‘'ordenamiento que se presenta como el mas perfecto y complejo: entre los
ordenamientos juridicos contemporaneos...”'®"; en tal sentido, la materia marcaria no
estd excluida de su contenido, y en concreto, contiene en su apartado dogmatico
disposiciones aplicables a la materia del derecho de marcas. En el Articulo 42 se
indica que: “...Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de
los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad
con la ley y los tratados internacionales...”; y el Articulo 43, indica que: “...Se reconoce
la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos

sociales o de interés nacional impongan las leyes...”.

De igual forma, por la naturaleza industrial del derecho de marcas, resuita aplicable el
Articulo 57 que regula: “...Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida

cultural y artistica de la comunidad, asi como a beneficiarse del progreso cientifico y

19" Biscaretti Di Ruffia, Derecho constitucional, pag. 149.
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garantiza la libre expresion creadora, apoya y estimula al cientifico, al intelectual y al

artista nacional, promoviendo su formacion y superacién profesional y economica...”.
* Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000 del Congreso de

la Republica y su Reglamento

En relacion al reconocimiento de los signos distintivos, la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la Reptblica, en el Articulo 4 define la marca
como: “...todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos,
comercializados o prestados por una persona individual o juridica, de otros productos o]

servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por

otra...”.

Es relevante, que dentro del procedimiento de inscripcién, en el Articulo 24 se
reconocen determinadas marcas no convencionales, al indicar que: “...Se tendra como
fecha de presentacién de la solicitud la fecha de su recepcion por el Registro, siempre
que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes
requisitos: (...) 1. Tratdndose de marcas denominativas con grafia, forma o color
especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe
acompanar de una reproduccion de la marca; 2. Tratdndose de marcas sonoras o
auditivas, se acompanara de una copia de su reproduccién en material de apoyo; y 3.
Si se trata de marcas olfativas, debera acompanarse de material de apoyo que puede

incluir copia de la fébrmula quimica o procedimiento...”.
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gubernativo 89-2002 del Presidente de la Republica especifica en sus disposiciones

normativas, aspectos procedimentales y registrales necesarios en la tramitacién de
asuntos en materia industrial y desarrolla lo relativo a la organizacion y funcionamiento

del Registro de la Propiedad Intelectual.
¢ Otras disposiciones normativas aplicables

En el ambito factico, para las solicitudes en tramite previo a la vigencia del Decreto 57-
2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, se utiliza como marco
juridico aplicable, el Convenio Centroamericanq para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, Decreto 26-73; y el Decreto 153-85 del Congreso de la Republica, Ley de

Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad, Dibujos y Disefios Industriales.

En otro orden de ideas, con la finalidad de garantizar la expansion y tecnificacion de los
servicios que presta el Registro de la Propiedad Intelectual y fortaiecer el renglén de
ingresos propios de dicha dependencia, se emite el Acuerdo Gubernativo 862-2000,
que contiene el Arancel de Propiedad Intelectual en materia de Propiedad

Industrial y regula las tasas y honorarios derivados de la actividad registral

correspondiente.

Finalmente, el Cédigo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica establece
en el Articulo 275 un conjunto de supuestos cuya realizacion implican la violacion a los

derechos de propiedad industrial.
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4.1.3. Las marcas no tradicionales en el derecho comparado

En el presente apartado se relacionan disposiciones normativas de Espafia, Republica

de Argentina, Republica de Chile, Republica de Costa Rica y la Republica de

Nicaragua.

En Espafia, la Ley nimero 17/2001, denominada Ley de Marcas, regula la materia
marcaria en Espafia, y en especifico determina en el Articulo 4, el concepto de marca,
desarrollando que: “...2. Tales signos podran, en particular, ser: (...) Las formas
tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del
producto o de su presentacién. e) Los sonoros. f) Cualquier combinacion de los signos
que, con caracter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores...”. El derecho
espafiol hace un reconocimiento de algunas marcas no convencionales, como las
formas tridimensionales y las marcas sonoras. Sin embargo, limita el desarrollo de las
marcas enunciadas y las otras marcas no tradicionales, al exigir como caracter de la

marca, el aspecto de que sea susceptible de representacién grafica.

El ordenamiento juridico de la Republica Argentina, contiene en el Articulo 1 de la ley
namero 22.362, la Ley de Marcas, que: “...Pueden registrarse como marcas para
distinguir productos y servicios: una o mas palabras con o sin contenido conceptual; los
dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las
imagenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar

determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las
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combinaciones de letras y de numeros; las letras y nimeros por su dibujo especial; las
frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal
capacidad...”. Se reconocen las marcas no convencionales de caracter tridimensional,

las marcas no tradicionales tactiles y de posicion.

La materia de marcas en la Replblica de Chile, se encuentra desarrollada en la Ley
namero 19.039 sobre Propiedad Industrial. En el Articulo 19 del mencionado cuerpo
legal se regula que la marca comprende: “palabras, incluidos los nombres de personas,
letras, numeros, elementos figurativos tales como imagenes, graficos, simbolos,
combinaciones de colores, sonidos, asi como también, cualquier combinacién de estos

signos. ...”. Se denota el reconocimiento expreso de las marcas sonoras y la marca de

color.

La Republica de Costa Rica, codifica lo referente a las marcas mediante la ley nimero
7978, denominada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. E! articulo 3 de la ley
indicada establece las marcas pueden ser: “...letras, los nimeros, los elementos
figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los
estampados, las vifietas, las orlas, las lineas o franjas, las combinaciones y
disposiciones de colores, asi como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la
forma, la presentacién o el acondicionamiento de los productos, sus envases o
envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios

”

correspondientes....”. Se determina que la marca puede ser cualquier signo o

combinacién de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; de forma puntual,
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colores, sonidos y tridimensionales.

Finalmente, el sistema juridico de la Reputblica de Nicaragua mediante la ley nimero
380 del aflo 2001, denominada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, formula los
paréme‘tﬂros legales a los cuales se encuentra sujeta la proteccion y registro de las
marcas. En el Articulo 3 de la ley citada se determina que las marcas podran consistir
en: “...letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,
vifietas, orlas, lineas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores. Podran
asimismo consistir en la forma, presentacién o acondicionamiento de los productos o
‘de sus envases 0 envolturas..”. Se tutela legalmente la marca derivada de
disposiciones de colores y, al hacer referencia a los envases de los productos,

manifiesta la aceptacion de la marca tridimensional.

4.2. Marco institucional
4.2.1. Sistema organizacional a nivel mundial
e Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, se expone como un:

“...organismo especializado de las Naciones Unidas, que presta asistencia a sus

Estados miembros en el establecimiento de un marco juridico de Propiedad Intelectual
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sociedad... En materia marcaria, se encarga de la regulacién, registro,

interpretacion y proteccion de los signos distintivos.

En el ambito normativo, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, administra
diversos tratados internacionales como el Convenio de Paris, Arreglo de Madrid,
Protocolo de Madrid, Arreglo de Niza, Acuerdo de Viena, Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas y Tratado de Nairobi sobre la proteccién del Simbolo Olimpico,

entre otras disposiciones relacionadas a las marcas.

Por ultimo, en el contexto institucional, la estructura de la Organizacic’)n Mundial de la
Propiedad Intelectual incluye el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefos Industriales e Indicaciones Geograficas, que se c.onstituye como el foro en que
los Estados miembros de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial examinan

cuestiones juridicas y de politica relacionadas con la elaboracién a escala internacional

de leyes y normas sobre marcas.

e Otras organizaciones relacionadas

Dentro del ambito internacional, es menester determinar la incidencia de la
Organizacion Mundial del Comercio, la cual se autodefine como una: “organizacion
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los paises, a nivel mundial o

casi mundial. (...) Es una Organizacion para liberalizar el comercio. Es un foro para

%2 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, La OMPI en breve, pag. 3.
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que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar para que resuelvan sus

diferencias comerciales...”.'®

La relacion esencial entre la Organizacién Mundial del Comercio y el derecho marcario,
lo configura el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio —ADPIC~. En especifico, la Organizacién Mundial del
Comercio, a través del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, define la manera en que deben aplicarse los
principios basicos del sistema de comercio; la forma de prestar proteccion adecuada a
los derechos de propiedad intelectual; los medios por los cuales los paises deben hacer
respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios y determina la forma de

resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre Miembros de la

Organizaciéon Mundial del Comercio.

Adicionalmente, la Asociacion Internacional de Marcas definida como: “...una
asociacion internacional de titulares de marcas y profesionales dedicada a defender las

marcas y la propiedad intelectual relacionada con el fin de proteger a los consumidores

y promover un comercio mas justo y eficaz...”'®.

La Asociaciéon Internacional de Marcas mantiene un programa permanente de
divulgacién de informacidn en materia marcaria, que formaliza mediante el The

Trademark Reporter y el INTA Bulletin. En el mismo sentido, ha redactado proyectos

'% Organizacion Mundial del Comercio, Entender la OMC, pag. 11.
1% Asociacion Internacional de Marcas, Informe anual 2013, pag. 1.
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Antipirateria, proyecto de Ley Modelo de Nombres de Comercio, y el Modelo de

Tratado de Libre Comercio.

Finalmente, la Asociacién Internacional de Marcas, a través de la figura de Amicus
Curiae, ha proporcionado su experiencia en derecho de marcas a los tribunales de

justicia de diversos Estados que han solicitado su intervencion en temas complejos

referidos a los signos distintivos.

4.2.2. Sistema organizacional a nivel regional

¢ Organizacion de los Estados Americanos

El autor Serbin Bartosch, indica quela Organizacion de los Estados Americanos es:
“...una organizacion inter-gubernamental regional que relne a las naciones del
hemisferio occidental y que tradicionalmente, desde su creacién en los Ultimos afios de
la década del cuarenta, se ha ocupado de las relaciones interamericanas...”.'%

Inicialmente, se relacionaba con el derecho marcario por medio de la emisién de
legislaciéon multilateral en materia de signos distintivos. En tal contexto, se adoptdé en
1929, la Convencion General Interamericana sobre Proteccion Marcaria y Comercial

qgue contiene las primeras manifestaciones del reconocimiento del trato nacional y la

% Serbin Bartosch, Andrés, La Organizacion de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la
sociedad civil, y Ia prevencion de conflictos, pag. 6.
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Estados partes. Posteriormente, con el aparecimiento de la Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual y otras organizaciones internacionales especializadas, su funcion
se ha determinado en relacion a la regulacion y administracion de los Tratados de Libre
Comercio, dentro de los cuales generalmente, se hace referencia respecto a la materia
de las marcas, tal como se indica en el Tratado de Libre Comercio entre Republica

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América.
o Otras organizaciones relacionadas

A nivel regionél, ‘la Asociacién Interamericana de la Propiedad Intelectual, se
determina como una: “...asociacion de interés privado, sin fines de lucro, cuya finalidad
principal es promover en los paises americanos el desarrollo y armonizacién de las
leyes, regulaciones y procedimientos relativos a la pro_piedad industrial e intelectual,
entendidos en su sentido mas amplio, que tengan relacion con la industria, el comercio,
los servicios, la agricultura, la ganaderia y a los que en el futuro también se consideren
como propiedad industrial o intelectual...”.'® Dentro del derecho marcario, promueve
actividades tendientes a agrupar a personas dedicadas a la atencion de asuntos de
propiedad intelectual y en especial, promueve en los paises americanos, la formacién
de grupos nacionales integrados por abogados, ingenieros, agentes de propiedad

intelectual u otros profesionales relacionados con la propiedad intelectual.

1% Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual, Estatutos de la Asociacién Interamericana
de la Propiedad Intelectual, pag. 1.
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Adémés, la Asociacién Interamericana de la Propiedad Intelectual, formula propuestas
para uniformar los acuerdos y normativas legales relativas a la propiedad intelectual.
Finalmente, promueve la organizaciéon de congresos, jornadas de estudio y seminarios
periédicos; y por medio de un programa especifico, promueve practicas profesionales

entre sus asociados y organismos relacionados a su competencia.

Por otra parte, la Asociacion de Camaras Americanas de Comercio en América
Latina es una organizacién que reline a 23 Camaras de Comercio que facilitan la

relacion comercial entre los Estados Unidos de América y diversos Estados de

latinoamérica.

Dentro de la Asociacion de Camaras Americanas de Comercio en América Latina se
localiza la Camara de Comercio Guatemalteco Americana —~AmCham Guatemala—
cuyos Estatutos en el Articulo 1 definen que es: “...una entidad privada, no lucrativa y
apolitica.” La Camara de Comercio Guatemalteco Americana tiene un Comité de
Propiedad Intelectual que reune abogados expertos en el tema y a empresas
relacionadas, que ha impulsado la implementacion de regulaciones que permitan

fortalecer la proteccioén de los derechos de Propiedad Intelectual en Guatemala.

La Camara participa de forma directa en la asesoria dentro del procedimiento de
creacion de leyes, mantiene vinculos permanentes con las autoridades del Registro de
Propiedad Intelectual y de la Fiscalia de la Propiedad Intelectual del Ministerio Publico,

organiza y realiza capacitaciones en materia de propiedad intelectual y derecho
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Quetzaltenango.

4.2.3. Sistema organizacional a nivel nacional

A nivel nacional el aspecto organico del derecho marcario se materializa en el Registro
de la Propiedad Intelectual, como una dependencia de naturaleza administrativa que
forma parte del Ministerio de Economia y posee la competencia especifica de caracter

registral, para reconocer y proteger los derechos de autor y derechos conexos, asi

como los derechos referentes a la propiedad industrial.

En relacion a su conceptualizacidn, el Registro de la Propiedad Intelectual, indica que:
“...es la dependencia encargada de promover la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, asi como de la inscripcion y registro de los mismos; le

corresponde desarrollar las funciones que la ley le asigne...”.""’

Agrega el autor Ramirez Gaitan que: “...El Registro es publico, y todos los libros y
expedientes a su cargo, pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona,
quien podra obtener fotocopias o certificaciones de ellos, con excepcién de aquella
documentacién relativa a solicitudes de patente y de registro de disefios industriales,

que esté reservada hasta en tanto transcurran los plazos establecidos en la propia

ley...” 108,

7 Registro de la Propiedad Intelectual, Guia general del usuario, pag. 5.
1% Ramirez Gaitan, Op. Cit., pag. 122.
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Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la Republica; Ley de

Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica y en el
Reglamento Interno del Ministerio de Economia, Acuerdo Gubernativo 182-2000

emitido por el Presidente de la Republica.

En relacién a su organizacién interna —Anexo lli del presente estudio—, la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, en el Articulo 162
regula que: “...El Registro estara a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento
de sus funciones por uno o mas Sub registradores, quienes actuaran por delegacién de
aquel...”. Adicionalmente, se divide en Departamento de Marcas y Departamento de

Patentes —propiedad industrial-, y Departamento de Derecho de autor y Derechos

conexos.

En relacién al tema marcario, de forma concreta el Registro de la Propiedad Intelectual
desarrolla la funcién esencial de registrar las marcas y consecuentemente, valida la

tutela juridica que el Estado otorga a los titulares de derecho de propiedad intelectual.

Para el efecto, el Departamento de Marcas se subdivide en diversas secciones que
desarrollan atribuciones especificas. En ese contexto, la secciéon de recepcion de
documentos se encarga de la recepcion expedientes de solicitudes de primer ingreso,
traspasos, renovaciones, anotaciones, memoriales de requerimiento, de certificacion,

anotaciones judiciales y reposicidn de edictos y brinda asesoria basica a los usuarios;
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la seccion de forma y novedad realiza el examen de forma y fondo requerido por la™~Z

ley de la materia; y la seccidon de figurativos lleva a cabo la digitalizacion y

clasificacion de los signos que se pretenden registrar.

Ademas, la seccion de titulos elabora los titulos que acreditan los derechos de
exclusividad sobre las marcas y realiza la revisiéon de titulos de marcas, sefiales de
publicidad y nombres comerciales; la seccion de renovaciones, se encarga del
examen y resolucion de las solicitudes de renovacion presentadas en tiempo; la
seccion de traspasos, resuelve y elabora lo relacionado a los titulos de traspaso,
cancelaciones y licencias de uso; la seccidén de certificaciones y errores materiales,
emite los certificados y correcciones correspondientes que deriven de la tramitacién de
la marca; la sec¢i6n de escaneo, realiza la digitalizacion de expedientes, memoriales

de publicacion y etiquetas; y la seccion de 6rdenes de pago, prepara los formularios y

las 6rdenes de pago relacionadas.

Por otra parte, la seccion de objeciones, se encarga de la calificacion de expedientes
para su inscripcion; la seccidn de oposiciones, efectia el analisis, enmiendas de
procedimiento y emisién de resoluciones de forma y de fondo respecto a las
oposiciones formuladas ante el Registro de Propiedad Intelectual; y finalmente, la

seccion de tomos se encarga de recopilar y sistematizar los registros efectuados en el

ambito marcario.
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CAPITULO V

5. Analisis juridico del desarrollo registral de las marcas no convencionales

en la legislacion guatemalteca

El capitulo final contiene la descripcion del tramite administrativo para el registro
general de signos distintivos, los obstaculos y elementos limitantes que se determinan
como deficiencias dentro del marco juridico nacional y los resultados de la indagacion

de campo realizada ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
5.1. Procedimiento registral de signos marcarios en la legislaciéon nacional

De conformidad con el ordenamiento juridico nacional, el tramite marcario —Anexo |l del
presente estudio— se desarrolla en la esfera administrativa y esta a cargo del Registro
de la Propiedad Intelectual por disposicién legal. Se estructura a través de una fase

preparatoria o de investigacion y una fase registral en la cual se obtiene el certificado

de registro definitivo.

5.1.1. Fase preparatoria

La practica legal ha determinado, por términos de conveniencia, la realizacién de una
blsqueda de antecedentes en relacién al signo marcario que se pretende registrar, con

el objeto de evitar la duplicidad o semejanza en los rasgos diferenciadores.

79


EMI 01
Text Box


preparatoria: “...adquirir el formulario de solicitud de busqueda respectiva del distintivo

(opcional) (Q.5.00) completarlo con la informacién requerida, efectuar el pago en caja,
segun solicitud (denominativa Q.100.00, grafica Q.200.00 y/o mixta Q.200.00,
busqueda de titular Q.1,000.00)...”."% Al respecto, es menester determinar que la
omisién de la busqueda de antecedentes no constituye una etapa imprescindible, no
afecta el procedimiento registral y por lo tanto no incide definitivamente en la
tramitacion correspondiente; no obstante, su importancia radica en la prevencién de

posibles oposiciones que pudieran determinarse con posterioridad.

5.1.2. Fase registral

El tramite administrativo de registro marcario inicia con la presentacion de la solicitud
de registro inicial del signo distintivo, adjuntando la informacién requerida, anexando los
documentos pertinentes, adhiriendo los ejemplares del signo solicitado en el formulario
y las copias, firma del solicitante, el auxilio profesional requerido y las formalidades
requeridas de conformidad con los Articulos 22, 23 y 24 de la Ley de Propiedad

Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica.

El Registro de la Propiedad Intelectual sostiene que: “...Los documentos deberan
presentarse en forma ordenada dentro de un félder con su respectivo gancho. Es
necesario indicar en el formulario la direcciéon para que el usuario pueda ser notificado

(dentro del perimetro de la ciudad) Articulo 22 del Decreto 57-2000, 38 y 39 del

1% Registro de la Propiedad Intelectual, Guia general..., pag. 12.
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Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial...”.""® Posteriormente, agrega que de
conformidad con el Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, se debe:

“...efectuar el pago de Q.110.00 en caja por presentacién de una solicitud, adjuntar

copia del recibo correspondiente...”"""

Presentada la solicitud, segun el Articulo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto
57-2000 del Congreso de la Republica realizara el examen de forma y de fondo para
verificar: “...si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los Articulos 5, 22 y
23 de esta ley y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de

inadmisibilidad comprendidos en los Articulos 20 y 21 de la misma...”.

El precitado cuerpo legal establece que si derivado del examen realizado, se determina
que la solicitud no cumple con lo establecido en los articulos referentes al contenido de
la solicitud —~examen de forma—, se suspende el tramite y se otorga un mes para

corregir el error. Si transcurrido el mes no cumple con subsanar el error, se declara

abandono.

Por otra parte, si el examen determina que la solicitud contiene pretensiones que
recaen en los supuestos de inadmisibilidad —examen de fondo—, se otorga un plazo de
dos meses para que se pronuncie respecto a la calificaciéon. Si el solicitante no hubiere
contestado, se tendra por abandonado el tramite; o bien, si habiéndose pronunciado, el

Registro estima que las objeciones subsisten, dictara resolucién de rechazo.

"0 Ibid, pag. 13.
" \bid.
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De conformidad con el Articulo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000\@5’

del Congreso de la Republica, si el examen de forma y fondo no detecta ningln
obstaculo, o habiéndose subsanado el mismo, corresponde emitir el edicto para la
publicacién de la solicitud. El Registro de la Propiedad Intelectual expone: “...El
solicitante a su costa debera efectuar las 3 publicaciones del edicto por el término de
quince dias en el Diario Oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al registro
dentro del mes siguiente a la fecha de la altima publicacion...”.''?

Posteriormente, el Articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica indica que: “...Cualquier persona interesada podra presentar
oposicion contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la fecha de la primera publicacion del edicto...”. La legislacién

aplicable requiere que el opositor indique sus argumentos de hecho y derecho, junto

con la prueba pertinente.

De la oposiciéon planteada, indica la ley de la materia que se dara audiencia al
solicitante de la marca por el plazo de dos meses, pudiéndose decretar la apertura a

prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

Agotadas las fases previas, el Registro de la Propiedad Intelectual debera esolver la
solicitud de inscripcion de signo marcario. La Ley de Propiedad Industrial indica que
transcurrido el plazo para formular oposicién sin que se hubiere presentado alguna, se

ordenara el pago de la tasa respectiva y posteriormente, operara la inscripcion.

"2 |bid, pag. 14.
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siguiente al vencimiento del plazo para la evacuaciéon de la audiencia por parte del

solicitante o de finalizado el periodo de prueba, segun corresponda, el Registro la

resolvera de forma razonada, valorando las pruebas aportadas.

El Articulo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica indica que si la resolucion fuera favorable al solicitante y estuviere firme, se
procedera a realizar la inscripcién; caso contrario, el Registro de la Propiedad
Intelectual indica que: “..en el caso de que la resoluciéon emitida fuere un rechazo a la
solicitud, el interesado podra interponer recurso de revocatoria dentro de los cinco dias
siguientes de notificada la resolucién; tal como lo establece la Ley de lo Contencioso
Administrativo...”. Habiéndose realizado el pago y operada la inscripcién, el Registro de

la Propiedad Intelectual procede a emitir el titulo que acredita la inscripcion del signo

distintivo.

5.2. Obstaculos e incidencias identificadas en el procedimiento registral de la

marca ho cohvencional

En la realizacion del presente estudio se identificaron dificultades e inconvenientes que

se presentan en las diversas fases que conlleva el registro de signos marcarios no

convencionales.

En concreto, se determiné que el marco juridico nacional presenta como debilidades de

regulacién respecto a las marcas no convencionales: 1. Excluye de reconocimiento
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diversos signos no convencionales aceptados en disposiciones internacionales; 2.
Ausencia y deficiencia de normativa aplicable a la representaciéon de las marcas no

convencionales; y 3. Insuficiencias en las normas adjetivas aplicables al tramite de

registro marcario.

5.2.1. Exclusion de reconocimiento de marcas no convencionales

De la interpretacion sistematica de los Articulos 22, 23, 24 y 30 de la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, se determina que el
ordenamiento juridico guatemalteco reconoce las marcas tradicionales denominativas,

figurativas y mixtas, y las marcas no tradicionales tridimensionales, sonoras y olfativas.

En sentido contrario, es posible indicar que se excluyen de reconocimiento sustantivo
las marcas no convencionales visibles de color, posicidén, holograficas, en movimiento y

las marcas no convencionales no visibles tactiles y gustativas.

La situacién descrita ocasiona un obstaculo que limita la pretension de registrar un
signo no convencional que no esté expresamente reconocido en la legislacién nacional,
por cuanto la dependencia administrativa —Registro de la Propiedad— razonara el
rechazo a la solicitud en base a la ausencia de regulaciéon en la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica. La inexistencia de norma

sustantiva que ampare un derecho deriva légicamente en la imposibilidad adjetiva de

hacerlo eficaz erga omnes.
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convencionales

La literal c) del Articulo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica regula que la solicitud de una marca contendra: “...una
reproduccidn de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafia, forma o
color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si
se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripcién suficientemente clara,

inteligible y objetiva de las mismas...”, y en el Articulo 24 del mismo cuerpo legal se

indica que: “...1. Tratdndose de marcas denominativas con grafia, forma o color
especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe
acompanar de una reproduccion de la marca; 2. Tratdndose de marcas sonoras 0
auditivas, se acompafiara de una copia de su reproduccién en material de apoyo; y 3.

Si se trata de marcas olfativas, debera acompafarse de material de apoyo que puede

incluir copia de la férmula quimica o procedimiento...”.

En las citas realizadas se manifiesta la ambigliedad de la regulacién de la forma de
representacion de las marcas no convencionales. En relacibn a las marcas
tridimensionales se indica que debera acompafiarse una reproduccioén de la misma, sin
indicar de forma concreta en qué consiste tal manifestacion; respecto a la marca
sonora requiere una descripcion clara, inteligible y objetiva asi como la presentacion del
material de apoyo, sin indicar los parametros requeridos; y finalmente, se indica que la
marca olfativa requerira formula quimica o procedimiento, sin determinar en qué
soporte o de qué manera debe presentarse.

85

ScChE



EMI 01
Text Box


movimiento, tactil y gustativa, no se regula —como se expuso en el apartado anterior—

su forma correcta de representacion.

5.2.3. Insuficiencias de las normas adjetivas aplicables al tramite de registro

marcario.

Un primer aspecto de insuficiencia de la regulaci()n'procesal marcaria consiste en la
fase preparatoria al tramite administrativo de registro. Se expuso con anterioridad en el
presente estudio que la realizacion de una blsqueda de antecedentes evita
oposiciones e inconvenientes susceptibles de presentarse en el desarrollo de las
diversas etapas procedimentales; no obstante, el Acuerdo Gubernativo 862-2000, que
contiene el Arancel de Propiedad industrial en materia de Propiedad Industrial regula
en el inciso ¢) diversas tasas, no se determina el arancel correspondiente para signos
no tradicionales, y por lo tanto, desde el inicio del tramite correspondiente se limita la

posibilidad de realizar la indagacién correspondiente de marcas no convencionales.

En el tramite de inscripcion de la marca, luego de la fase preparatoria, se exige la
presentacion de la solicitud correspondiente y es en esta etapa en la cual se puntualiza
el segundo obstaculo en el procedimiento. Los requisitos de la solicitud de conformidad
con el Articulo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de
la Republica, incluyen que se acredite la reproduccién del signo marcario; sin embargo,

se ve obstaculizado en el caso de marcas no convencionales, debido a que como se
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documento en el apartado especifico, la legislacién es ambigua y escaza en relacién a

la forma de representar los signos no tradicionales.

La tercera deficiencia se determina en el examen de forma y fondo regulado en el
Articulo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica. El examen de fondo requiere la calificacion de semejanza de conformidad
con el Articulo 29 del precitado texto normativo, el cual indica parametros de
apreciaciéon inaplicables a diversas marcas no convencionales. En especifico, la

deficiencia consiste en que la ley aplicable no regula criterios de calificacién de

semejanza aplicables a las marcas no tradicionales.
5.3. indices practicos del registro de marcas no convencionales

En esta seccién se describira la informacién expuesta por el Registro de la Propiedad
Intelectual en relacién a las marcas no convencionales. Se sistematizan los datos
practicos remitidos por el Registro a la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual en el afo 2010, y las referencias dadas por el Registro a través de un

informe solicitado para efectos del presente estudio en el afio 2015.

En el afio 2010, respecto a las marcas tridimensionales, el Registro de la Propiedad

intelectual informé que: “...A la fecha el Registro ha recibido 266 solicitudes de marcas
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tridimensionales de las cuales se encuentran inscritas y vigentes 147 marcas...”'"?; tal><&2-
como se expuso en el capitulo lll, la mayoria de ellas salvaguardan envases y
empaques. En el mismo informe se detallé con relacién a las marcas sonoras, que se

habian recibido siete solicitudes, encontrandose todas en tramite, por lo cual no

existian registros definitivos aun.

Indicé el Registro que las marcas sonoras en tramite eran: “...FUCHI NOTICIAS en
clases 38 y 41; y, CAMPANA DEPORTIVA, en clases 38 y 41 Titular. Emisoras Unidas
- 8. A. de Guatemala. El estado actual del tramite es: con requerimientos pendientes de
notificar. Marca SONIDO DE AGUILA, para clase 32. Titular Productora La Florida, S.
A. de Costa Rica. Estado del tramite: con edicto entregado. Marcas Silbido Texaco, en
clase 35 y Tonadilla de Texaco. Titular Chevron Intellectual Property LLC de Estados

Unidos. El soporte para las solicitudes anteriores ha sido por medios digitales...”"?.

Finalmente, en referencia a marcas olfativas, el Registro de la Propiedad Intelectual
determiné que: “...De este tipo de marcas el Registro ain no ha recibido ninguna

solicitud para su tramite. El soporte para esta clase de solicitudes de marcas es copia

de la formula quimica o el procedimiento...”""°.

En conclusién, en el afio 2010 se manifiesta el precario avance y difusién de marcas no

convencionales, reflejandose en la inexistencia de registros de marcas de posicion,

"3 Registro de la Propiedad Intelectual, Comentarios relacionados con temas tratados en el
documento SCT/22/2, en particular, con la practica de las oficinas de marcas en relaciéon con
casos especificos y sus ejemplos, pag. 7.

" Ibid, pag. 6.

5 Ibid.
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holografica, en movimiento, de color, sonora, tactil, olfativa y gustativa. Unicamente se
constata la inscripcién de marcas tridimensionales, ya que su tratamiento registral es

idéntico al de las marcas tradicionales.

Por otra parte, en el afio 2015 se solicité informacion registral de las marcas no
convencionales, sin embargo, se presentaron dificultades en la entidad administrativa
que impidieron el facil acceso a la informacién pulblica que por disposicién de la ley

debe brindar el Registro de la Propiedad Intelectual.

La Ley de Acceso a la Informaciéon Publica, Decreto 57-2008 del Congreso de la
Republica en el Articulo 18 indica que: “El acceso a la informacién publica sera gratuito,
para efectos de analisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. (...). La consulta
de la informacioén publica se regira por el principio de sencillez y gratuidad. Sélo se
cobraran los gastos de reproduccién de la informacion...”. No obstante, la solicitud
planteada para obtener informacién relacionada con el registro de marcas no
convencionales fue rechazada indicandose en resolucién de fecha veintisiete de enero
de dos mil quince que: “Il) Previo a emitir el informe solicitado que la seforita Jannie
Zuscely Castillo Morales, haga efectivo el pago correspondiente...”. Tal circunstancia
ocasiona que una solicitud de informacién publica de caracter gratuito se conveirta en
un informe sujeto a una tasa administrativa. En el Anexo IV del presente estudio se
encuentra la resolucién indicada en la cual se materializa la transgresion a los

principios que fundamentan la Ley de Acceso a la Informacién Puablica.
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La resolucion contraria a derecho emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual
forz6, para fines de la exposicion académica del tema, solicitar un informe relacionado
con la cantidad, nombre y clase de marcas no convencionales inscritas o en tramite
ante el Registro. El informe tuvo un costo de doscientos quetzales, fue necesario
incurrir en gastos de auxilio profesional y tal como se expone en el Anexo V de la
presente tesis, la informacién proporcionada carece de precisiéon técnica y no satisface

los parametros solicitados.

En ese contexto, el informe emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual con
fecha veintiocho de enero de dos mil quince detalla que: “En relacion a la cantidad de
marcas tridimensionales que actualmente estan registradas, no es factible dar a usted
un detalle del nimero de marcas tridimensionales registradas o en tramite, en virtud de

que la solicitud de las mismas se realiza a través del formulario general para inscripcion

de marcas...”.

El informe adiciona que: “...de las marcas olfativas actualmente no existe solicitud
alguna...” y en relacion a las marcas sonoras se enumeran veinte expedientes
solicitados a la fecha. Finalmente se detalla que de conformidad con la ley no es

posible la inscripcidn de marcas de posicion, holograficas, marcas de color, tactiles y

gustativa.

Por lo tanto, es posible constatar que el ambito registral no ha manifestado avances

significativos de 2010 a la fecha por cuanto las caracteristicas de escaso nivel de
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inscripciéon de signos no convencionales, asi como el tratamiento

tridimensionales y el registro de expedientes en tramite de marcas sonoras sigue con la

tendencia de afios anteriores.

5.4. Analisis juridico del desarrollo registral de las marcas no convencionales

en la legislacion guatemalteca

El énélisis juridico contenido en la presente seccidbn expone un examen critico e
integral del ordenamiento guatemalteco en relacion a la factibilidad y viabilidad del
registro de marcas no tradicionales. Para el efecto se desarrollan observaciones
doctrinarias y legales, que en conjunto, reflejan las caracteristicas basicas del
ordenamiento nacional y el débil marco juridico que amparan los derechos marcarios

derivados de los signos no tradicionales.

5.4.1. Analisis doctrinario

De lo expuesto en el capitulo Il del presente estudio, se verifica que las marcas no
convencionales tienen rasgos diferenciales que justifican un tratamiento especifico
dentro del ordenamiento juridico nacional. En ese sentido, de las normas aplicables
deriva que los signos marcarios no tradicionales se caracterizan por ser: novisimos,
con aptitud distintiva, de percepcidén sensitiva, representacién sui géneris y regulacion

difusa.
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novedad, lo cual implica que el signo distintivo que se registra como marca, es diferente

a cualquier otro preexistente en el Registro correspondiente.

No obstante, se afirma que la marca no convencional debe de calificarse como
novisima. El término novisimo es definido por la Real Academia Espanola como lo:
“...ultimo en el orden de las cosas...”'"® en tal sentido, al afirmar gue una marca no
convencional es novisima, se hace referencia a que ademas de ser distinta a cualquier
otro signo registrado, debe ser de reciente creacion y ademas debe manifestarse por

medios no tradicionales —vista, oido, gusto, tacto, u olfato—.

Adicionalmente, en términos generales, la Organizacibn Mundial de la Propiedad

Intelectual manifiesta que: “...una marca es un signo que permite diferenciar los

productos o servicios de una empresa de los demas...”""".

De ello se deduce que el criterio esencial, para definir una marca, necesariamente es la
aptitud distintiva ya que al carecer de la capacidad para identificar un producto en
exclusion de otros, no podria catalogarse dentro de la propiedad industrial como signo
distintivo. En el caso de las marcas no convencionales tiene mayor relevancia, ya que
ante la dificultad de representacion grafica de marcas como las olfativas, gustativas,
auditivas o tactiles, el fundamento utilizado en la actualidad por los entes competentes

para el registro de marcas, es la acreditaciéon de la capacidad de diferenciar productos.

16 Real Academia Espaiiola, Op. Cit., pag. 960.
17 Organizacion Mundial de |la Propiedad Intelectual, Introduccion a las marcas..., pag. 3.
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Por otra parte, las marcas para efectivamente cumplir con sus funciones inherentes;~:

obligatoriamente deben poseer capacidad de percepcion sensitiva por parte de los
potenciales consumidores. En ese orden de ideas, las marcas no convencionales se

caracterizan por ser perceptibles por alguno o varios de los sentidos del ser humano

-vista, oido, gusto, tacto u olfato—.

Finalmente, en relacién a las marcas no convencionales, se plantea el problema de su
adecuado registro debido a que su representacion grafica exigida en las entidades

registrales, no sigue los mismos criterios requeridos en relaciobn a las marcas

tradicionales.

Tal circunstancia provoca que este tipo de marcas, generalmente, no tengan
reconocimiento expreso en la legislacién local y consecuentemente, no se encuentre
protegida de forma correcta. Ademas, el ente administrativo competente se encuentra
limitado en la determinacién de existencia de registros anteriores que pudieran ser

iguales o similares en grado de confusion al signo distintivo que se pretende registrar.

Por tal motivo, las marcas no convencionales se caracterizan por una representacion
sui géneris, que puede manifestarse a través de la notacion musical en un
pentagrama, una descripcion del sonido que constituye la marca, una grabacion
analégica, una serie de imagenes, o mediante descripcion de la textura, sabor o forma

de la marca; segun corresponda a cada manifestacion marcaria.
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5.4.2. Analisis legal

Por principio general, y por lo tanto aplicable al derecho marcario, las circunstancias
facticas anteceden a la regulacién normativa de los fenémenos sociales. En relacién a
las marcas no convencionales, la practica comercial actual y las nuevas tendencias de
mercado han incluido en la promocion de los productos y servicios, aspectos olfativos,
gustativos, tactiles y auditivos, ademas del factor visual, que generan nuevas especies
de marca las cuales no se encuentran ni reguladas, ni protegidas en la mayoria de

legislaciones y en concreto, dentro del ordenamiento juridico guatemalteco.

En tal sentido, el tratamiento legal de las marcas no convencionales se presenta en dos
vertientes primordiales, que reflejan la ausencia de uniformidad en su tratamiento legal.
La primera tendencia se refiere a la atipicidad de las marcas no convencionales, es
decir, ordenamientos juridicos que denotan la ausencia de reconocimiento legal de los
signos distintivos no tradicionales; y la segunda manifestacién, implica su regulacion
escasa, a través de diversas normativas genéricas, de rango ordinario o reglamentario,

y que se encuentran incluidas en distintos cuerpos normativos, a nivel nacional o

internacional.

Tal comportamiento de irregularidad se expone a continuacion, mediante el analisis
sistematico del marco legal internacional y el derecho comparado, para concretizar el

examen respecto a la legislaciéon guatemalteca.
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En ese sentido, se constata que el ordenamiento juridico internacional si manifiesta™~<::

la regulacién de signos no tradicionales, a través del Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marca y en especifico, en el Tratado de Libre Comercio entre Republica
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América que ratificé el Estado de
Guatemala. Por lo tanto, es posible deducir que en efecto, Guatemala tiene la
obligacion de regular eficientemente el tema marcario y los requerimientos de la

innovacion de los signos distintivos.

Por otra parte, el derecho comparado, permite determinar que por regla general, los
signos distintivos no tradicionales carecen de reconocimiento expreso en las diversas
legislaciones internas de los Estados; ademas, de forma uniforme se exige la

representacion grafica o visual de las marcas para proceder a su efectivo registro.

Algunos ordenamientos juridicos, que constituyen la excepcién, reconocen algunas de
las marcas no convencionales, tal como las disposiciones citadas en el apartado de
derecho comparado, y que, principalmente se vinculan con la aceptacién de la marca
sonora —Republica de Costa Rica- y la marca tridimensional —Espafia, Republica de
Argentina, Republica de Nicaragua—. Complementariamente, los signos marcarios
formados por el registro de uno o varios colores —Replublica de Chile—, y la marca tactil

—Republica de Argentina—, son reconocidos en una minima proporcién.

Finalmente, dentro del marco juridico nacional, la factibilidad y viabilidad del registro

marcario no convencional es insuficiente. En lo sustantivo, no se reconocen diversos

95


EMI 01
Text Box


tipos de marcas perceptibles por los sentidos del tacto, olfato u oido; en I;)\\"

procedimental, no existen parametros claros para la representacion y calificacion de las
marcas no convencionales; en lo registral, se patentiza la inexistencia de dependencias
y datos registrales especificos para marcas no convencionales; y en lo punitivo, su

regulacion se limita a la enunciacién de supuestos en un tipo penal.

5.5. Consideraciones y propuestas de solucion a los inconvenientes

existentes en el registro de marcas no convencionales.

La presente seccién tiene por finalidad solventar de forma juridica las deficiencias
identificadas con anterioridad. La forma de plantear las consideraciones y propuestas
pertinentes se materializara en proyectos de reforma de articulos especificos de

distintos cuerpos normativos, que en su conjunto viabilizan con mayor efectividad el

registro marcario de signos no tradicionales.

A. Reconocimiento sustantivo de las marcas no convencionales

El objeto del reconocimiento sustantivo de las marcas no convencionales consiste en
otorgar al marco juridico, la base legal para su efectiva operacioén registral. Como se
anotdé con anterioridad, el reconocimiento sustantivo de un derecho —en este caso

marcario— hace posible su tutela adjetiva.

Para el efecto se propone modificar el primer parrafo del Articulo 16 de la Ley de

Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, quedando de la
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letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,

grabados, vifetas, orlas, lineas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores,
asi como cualquier combinacién de estos signos. Asimismo, atendiendo a su aptitud
distintiva y su percepcidn sensitiva, pueden también consistir en elementos
tridimensionales, holograficos, un color distintivo asociado indefectiblemente a un
producto o servicio, una posicién concreta, un movimiento particular, texturas, sonidos
y olores, en la forma, presentacibn o acondicionamiento de los productos, sus

envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios

correspondientes...”.

De la reforma propuesta se excluyen las marcas gustativas por cuanto se ha
establecido en el estudio realizado al respecto, que no cumplen con una funcién
objetiva de distincion e identificacion de bienes y servicios en el mercado. De igual
manera, se incluye la marca de color,' sin contravenir el Articulo 20 f) yé que se requiere

que el color sea distintivo y esté asociado a un producto o servicio.

B. Regulacidon de la tasa aplicable a la bisqueda retrospectiva de signos

marcarios no tradicionales.

Se propone adicionar a la normativa arancelaria una tasa relacionada a la busqueda de
antecedentes de marcas no convencionales con el propésito de posibilitar una
indagacion adecuada de registros anteriores, y consecuentemente, disminuir y evitar
futuras oposiciones en el tramite de inscripcion de signos no tradicionales.
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En ese sentido, se propone realizar reformas y adiciones al Articulo 2 del Acuerdo
Gubernativo 862-2000, que contiene el Arancel de Propiedad Industrial en materié de
Propiedad Industrial, regulando las siguientes tasas: “...c) Otros procedimientos
registrales:
1. Por busqueda retrospectiva de signos distintivos denominativos: cien quetzales
(Q.100.00).
2. Por busqueda retrospectiva de signos distintivos graficos y mixtos: doscientos
quetzales (Q.200 00)
3. Por busqueda retrospectiva de signos distintivos tridimensionales, de posicion,
holograficos, en movimiento, de color, sonoros, tactiles u olfativos: doscientos

quetzales (Q.200.00)...".

La reforma incorpora a la normativa existente, la disposicién concreta en referencia a la
tasa —en este caso se homologa a doscientos quetzales—, respecto a la busqueda de

antecedentes de las marcas no convencionales.

C. Parametros de representacioén registral de marcas no convencionales

En la experiencia registral se ha constatado que la principal obstaculizacion a la
inscripcion de signos no tradicionales consiste en la aparente imposibilidad de
representarlos de forma objetiva. No obstante, se proponen diversas reformas que
aclaran y concretizan la forma adecuada de representar una marca no convencional,
con lo cual, ademas de posibilitar el registro, se pretende el establecimiento perdurable
y uniforme de criterios administrativos aplicables.
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Por tales motivos, en primer lugar se establece la reforma de la literal ¢) del Articulo ZM

de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica,
regulando: “...La solicitud de registro de una marca contendra: (...) ¢) La marca cuyo
registro se solicita y una reproduccion de la misma cuando se trate de marcas
denominativas con grafia, forma o colores especiales, 0 de marcas figurativas, mixtas,
tridimensionales, de posicién, holografica, en movimiento, y de color; si se tratare de
una marca tactil, sonora u olfativa, una descripcién suficientemente clara, inteligible y
objetiva de las mismas...”. Adicionalmente debe suprimirse la prohibicion respecto a la
marca de color contenida en el Articulo 20 literal f) de la Ley de Propiedad industrial,

Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica.

Con el mismo fin, se plantea la modificacion de la literal d) del Articulo 23 de la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, indicando: “...d)

Tres ejemplares del soporte material en caso se trate de una marca sonora, olfativa o

tactil...”.

Especialmente, se propone la reforma del Articulo 24 de la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, a efecto que disponga: “Se tendra
como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su recepciéon por el Registro,
siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes
requisitos: (...) b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o,

1. Tratandose de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de

marcas figurativas, mixtas, se debe acompanar de una reproduccién de la
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marca;

. Tratdndose de marcas tridimensionales, se debe acompafar dibujos
perceptivos o isométricos o fotografias que demuestren las caracteristicas del
signo marcario y una descripcion escrita de la misma;

. Tratdndose de marcas de posicién, se acompanara una Unica vista de la marca
que muestre su posicién respecto del producto y una descripcién en la que se
especifique la posicién de la marca en relacion con el producto;

. Tratandose de marcas holograficas, debera presentarse las vistas necesarias
para captar el holograma desde todos los angulos, incluyendo una descripcién
del mismo;

. Tratandose de marcas en movimiento, se adjuntaran una serie de imagenes
fiias que describan el movimiento de la marca, la grabacién del signo en
formato analégico o digital, y una descripcidon del mismo;

. Tratandose de marcas de color, se indicara el color utilizando su nombre
comun, un codigo internacionalmente conocido del color, y una descripcion de
la relacién entre el color y los productos o servicios;

. Tratdndose de marcas sonoras, si es un sonido musical, se acompanara
notacion musical en un pentagrama, una descripcion de la marca y de los
instrumentos utilizados y una grabacion sonora analogica o digital; si es un
sonido no musical, se adjuntara una onomatopeya del sonido, una descripcion
escrita de la marca y una grabacion sonora analdgica o digital;

. Tratandose de marcas tactiles, se presentara una descripcion de la marca, una

reproduccion fisica del signo y una muestra de la superficie;
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férmula quimica que lo genere y una muestra del olor registrado...”.

Finalmente, se propone la reforma del Articulo 30 de la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica para determinar que: “...La inscripcion
de una marca podra realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecanico,
electrénico o informatico adecuado y debera contener: c) La marca registrada si ésta
es:

2. En el caso de una marca figurativa, marcas mixtas, tridimensionales, de
posicion, holografica, en movimiento, y de color, se adherird una reproduccién
de la misma.

3. En el caso de la marca tactil, sonora u olfativa, una descripcidon suficientemente

clara, inteligible y objetiva de las mismas...”.

La mejora normativa propuesta, clarifica y legaliza los parametros registrales para
obtener el registro marcario de signos distintivos atipicos como los hologramas,

colores, movimientos o posiciones y abstractos como los olores, texturas o sonidos.

D. Criterios de calificacion de semejanza de las marcas no convencionales

El Articulo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica, regula las reglas para calificar semejanza dentro del tramite registral. Las

normas contenidas en el articulo precitado son de aplicacion general y satisfacen la
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mayoria de requerimientos de evaluacién marcaria, incluyendo algunas de las marcas
no convencionales; sin embargo, los signos marcarios atipicos no visibles —marcas
olfativas, sonoras y tactiles— no se encuentran amparados por las pautas de calificacion

reguladas.

Por ello, se propone la adicién de tres incisos al mencionado articulo, que para el
efecto dispondria: “... Tanto para la realizacion del examen de fondo como para la
resolucion de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomara en cuenta, entre otras,
las reglas que se indican a continuacion: (...)

i) En el caso de las marcas sonoras, debe considerarse la impresion auditiva
global que produce el signo marcario en el consumidor, sin descomponer los
elementos, sonidos o palabras que lo formen, revisando la totalidad de la
grabacion analdgica o digital.

j) La semejanza de las marcas olfativas debe calificarse segun el olor integro
percibido por el consumidor. La diferenciacion de la férmula quimica no justifica
su registro.

k) Para el examen de los signos tactiles debe examinarse la similitud particular de
la superficie registrada, independientemente del area sobre la cual se modele

el signo marcario.”.

La adicién realizada brinda parametros objetivos para el examen de fondo que la ley
regula en el procedimiento de registro de marca, a través de regulaciones concretas
que permiten mayor certeza juridica en la tutela de los derechos derivados de los

signos distintivos no tradicionales.
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E. Creacion de la seccion de marcas no convencionales en el Registro de la

Propiedad Intelectual

Realizada la consulta en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Ley de
Propiedad Industrial y el Reglamento Interno del Ministerio de Economia, se constaté
que dentro del departamento de marcas existen secciones referentes a inscripciones,
oposiciones, traspasos, objeciones y renovaciones, entre otras, sin que ello implique
una adecuada organizacion del departamento en relacibn a las marcas no

convencionales.

Con la aspiracién de materializar el correcto tratamiento de las marcas no
convencionales, se propone la reforma del Articulo 29 del Reglamento Interno del
Ministerio de Economia, adicionando un parrafo que regule: “...El Registro de la
Propiedad Intelectual se organizara administrativamente, por lo menos, en los
siguientes departamentos: financiero, patentes, marcas, derechos de autor y derechos
conexos, € informatica. El departamento de marcas tendra la seccién de signos

marcarios tradicionales y la seccién de marcas no convencionales...”.

Como se ha hecho referencia, las marcas no tradicionales retnen caracteristicas
propias que requieren un tratamiento diferenciado y especializado, lo cual se pretende
lograr a través de una seccidon concreta que se especialice en el tema marcario no

tradicional.
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y en tramite ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

La realizacion del trabajo de campo que conllevd el estudio que se presenta permitié
identificar la inexistencia de un catalogo ordenado de las marcas no convencionales
registradas. La situacién descrita genera ausencia de certeza juridica para el sujeto
activo de un derecho marcario, y en general, limita inminentemente el derecho a la

publicidad reconocida legalmente.

Por lo tanto, se propone la creacién de un registro detallado dentro del departamento
de marcas del Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la adicién de un segundo
parrafo del Articulo 163 de la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica, que indica: “...El Registro de la Propiedad Intelectual, por
medio de los departamentos correspondientes, deberd mantener actualizado un
catalogo detallado de los signos distintivos tradicionales y marcas no convencionales,
de las patentes de invencién y de modelos de utilidad y de los disefos industriales, que

se encuentren registrados o en tramite de registro ante sus dependencias...”.

Finalmente, con la reforma propuesta se pretende consolidar un conjunto de
regulaciones atenientes a las marcas no convencionales, que inician con su
reconocimiento sustantivo, continian con la delimitacion clara de los criterios de
representacion y diferenciacion entre signos no tradicionales, y culmina con la creacién
de una seccidn y un registro especifico respecto a las marcas no convencionales

dentro del Registro de la Propiedad Intelectual.
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CONCLUSIONES

El devenir social ha implicado que la propiedad intelectual incorpore en el ambito
de su estudio, figuras juridicas innovadoras como lo son: las marcas no
convencionales, las cuales requieren de una proteccion juridica adecuada, a través
de principios y normas juridicas que otorguen una efectiva tutela de las creaciones
intelectuales —no tradicionales— y amparen a los titulares de las mismas para

ejercer los derechos que el ordenamiento juridico vigente les otorga.

La marca no convencional es un signo distintivo de evidente innovacion que ha
cobrado alta relevancia en el comercio y ha exigido un desarrolio normativo
constante y especializado; por lo anterior, se han determinado doctrinariamente
requisitos, caracteres, principios y clasificaciones propias que imposibilitan la
aplicacion de normas genéricas en materia de marcas y hacen imperativa la
adaptacion concreta de las normas juridicas —aspecto normativo— a la realidad

—aspecto factico— que regula la propiedad industrial.

El ordenamiento juridico vigente de Guatemala reconoce las marcas no
convencionales: tridimensionales, olfativas y sonoras; sin embargo, de forma
erronea desconoce la tutela legal de los signos no tradicionales: holograficos, de
posicion, de color y tactiles. Respecto a las marcas gustativas se comparte el
criterio de no reconocerlas en ley, ya que la jurisprudencia internacional manifiesta
la imposibilidad de establecer parametros objetivos de distincion, representaciéon y

calificaciéon del sabor.
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4. Existe un reconocimiento normativo expreso de las marcas no convencionales a

nivel internacional —Tratado de Singapur y Tratado de Libre Comercio entre
Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América— que, aunado
a instituciones especializadas en la materia, han aportado instrumentos juridicos
gue generan compromisos para los Estados parte; no obstante, el marco juridico
nacional e institucional no contiene las disposiciones necesarias que demuestren el

cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos internacionalmente por

Guatemala.

En materia procedimental, el derecho marcario guatemalteco presenta deficiencias
relacionadas a la ausencia de regulacién de la busqueda retrospectiva para marcas
no convencionales; inexistencia de reglas y parametros de representacion grafica o
~ fisica; omisién de criterios de calificacién de semejanzas; y riesgo de la certeza
juridica de la proteccién marcaria derivada del hecho de que el Registro de la
Propiedad Intelectual actualmente comete irregularidades en cuanto al acceso a la

informaciéon y demuestra deficiente conocimiento cientifico sobre este tipo de

marcas.
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RECOMENDACIONES

1. La Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo de la Ensefianza

Privada Superior y las facultades de Derecho reconocidas legalmente, deben
promover la incorporacion formal de la propiedad intelectual y sus ramas de
conocimiento de manera amplia y novedosa dentro del pensum de la carrera de
ciencias juridicas y sociales de tal forma que provean al estudiante los

elementos cognoscitivos necesarios en la materia.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Universidad de San Carlos
de Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual y las demas instituciones
relacionadas al derecho marcario; deben organizar de forma interinstitucional y
periodica, diversos talleres, diplomados y conferencias académicas dirigidas a
estudiantes, profesionales y funcionarios publicos cuyo campo de estudio o

ejercicio se oriente al registro y proteccion de los signos distintivos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, a través del Departamento de Marcas,
debe crear, compilar y difundir los criterios registrales aplicables al registro y
calificacion de las marcas no convencionales, con el objeto de brindar al
administrado un pardmetro de homogeneidad y certeza juridica en la tramitacién

de los expedientes marcarios de su competencia.
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Economia, debe concretar modificaciones al Acuerdo Gubernativo que contiene

el Reglamento Interno del Ministerio de Economia con la finalidad de crear una
seccion administrativa y un catalogo especializado respecto al tramite y registro
de las marcas no convencionales de conformidad con la legislacion

internacional.

El Congreso de la Republica debe ejercer su facultad legislativa de reforma con
la finalidad de reconocer expresamente, en la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000, las marcas no convencionales y determinar los lineamientos
procedimentales referidos’ a la representacién e inscripcion de los signos

marcarios no tradicionales.
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ANEXOS
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ANEXO I. CUADRO COMPARATIVO
DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES
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ANEXO Il. PROCEDIMIENTO REGISTRAL
DE INSCRIPCION DE MARCA
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ANEXO IV. RECHAZO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA
POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
ENTIDAD O DEPENDENCIA ESTATAL DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACION

| Regisiro de la Propledad Intslectusl :
REGISTRO DE 1A PROPIEDAD INTELECTUAL
DATOS DEL SOLICITANTE MEM MARCAS/ 0000-00000
28,101/201& 1 1 .474)0

Documento Personal de identificacion: 2493 49779 0101

Teldfono: 4214-1000

Correo electrénico: jom210590@gmalicom

FUNDANENTO DE DERECHO

La Comstitucion Poiiticn de ia Repiblica de Guatermala establece en el arficuic 28 que: “...Los

habitantes de la Repiblica de Guatemala tenen derecho a diriglr, individual o colectivaments,

peticionss & la autoridad, i euth obligada a tramitarias y deberd resolverias conforme a la
> consiitucional dsterming

Wmoammwmummam

Por su parie, la Ley de Acceso 8 i informacion Poblica regula en el anticulo 3 que: “Esta lay se
basa en los principios de: 1) Méxima publicidad; 2) Transparencia en ef manejo y sjecucisn de los
recursos pUblicos v actos de la administracién pablica; 3) Gratuldad on ol acceso a la
informacién pibiica; 4) Sencitiez y celeridad de procedimientn.”

En cuanio a los sujatos, ol precitado taxto normativo indica en el articulo 5 que el sujelo activo. “Es

mmmommom tene derecha a solicitar, tener
accesc y obtener la informacién pablica que mm establecido on esta

dependencia, 4
bienss de! Estado, 0 actos de (a administracitn piblica en general...”.

En referencis a la gratuidad del procedimiento de obtencidn de Informacion publica, el articulo 18
aawamammmmmwﬁm&um
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cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de ios mismos...”

Finaimente, se establece en el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Informacion Pdblica que:
*Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Informacion donde se presents, debe emitir
resolucion dentro de los diez dias sigulentes...”, y se determina en el articulo 45 que:
*...Quienes solicitaren informacion pdblica tendrdn derecho a que ésta les sea proporcionada
por sscrito o a recibiria a su elecclén por cusiquier otro medio de reproduccion.”

INFORMACION SOLICITADA

- Cantidad de marcas tridimensionales que actuaimente estan registradas.
- Nombre, clase y titular de fas marcas tridimensgionales que estan registradas.
- Cantidad y nimero de expedientes de inscripcién de marcas tridimensionales en trémite.

- Cantidad de marcas de posicién que actuaimente estan registradas.
- Nommdaeymmdehsmamdepoﬂdénquammgmdas
- Cantidad y nimero de expedientes de inscripcion de marcas de posicion en trdmite.

- Cantidad de marcas hologréficas que actuaimente estén registradas.
- Nombre, clase y fitular de las marcas holograficas que estan registradas.
- Cantidad y nimero de expedientes de inscripcion de marcas holograficas en tramite.

- Cantidad de marcas en movimiento que actualmente ostén registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas en movimiento que estén registradas.
- Cantidad y nimero de expedientes de inscripcion de marcas en movimiento en tramite.

- Cantidad de marcas de color gue actuaimente estan registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas de color que estin registradas.
- Cantidad y niimero de expedientes de inscripcion de marcas de color en tramite.

- Cantidad de marcas sonoras que actuaimente estin registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas sonoras que estin registradas.
- Cantidad y mimero de expedientas de inscripcion de marcas sonoras en trémite.

- Cantidad de marcas tactiles que actuaimente estén registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas tictiles que estén registradas,
- Cantidad y ndimero de expedientes de inscripcion de marcas tactiles en trémite.

- Cantidad de marcas oifativas que actuaimente estén registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas oifativas que estén regisiradas.
- Cantidad y nimero de expedientes de inscripcion de marcss olfativas en tramite,

- Cantidad de marcas gustativas que actualmente estan registradas.
- Nombre, clase y titular de ias marcas gustativas que estén registradas.
- Cantidad y nGmero de expedientes de inscripcién de marcas gustativas en trémite.

Guatemala, 26 de enero de 2015

cc. Archivo.
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Cusomma

Memorial 0000-000.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: Guatemala,
veintisiete de enero de dos mil quince. 1) Por recibida 1a solicitud de fecha veintiséis de
enero de dos mil quince; i) Previo a emilir ef informe solicitado que Ia sefiorita Jannie
Zuscely Castillo Morales, haga efectivo el pago correspondiente, de conformidad con lo
estabfecido en el arliculs 3 del Acuerdo Gubernative 148-2014. Articulos: 27,28 de fa

Ley de Propiedad Industrial; 3 Acuerdo Gubemativo 148-2014,

Lic. Rodolfo Estuardo Varek Martinez

Licda. Débora Ragrel Gonuglos Ramires
E , Secretads Genera
. Hogisito de la Poopledad inslectugt
Miaisterio de Economia

7a. Avenida 7-61 zona 4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, T4, PBX: {602} 7@247070 Fax: 23247081

www.rpl.gobgt  E-mail: 'rapiweb@rpifgéﬁ.gz

00000000005 A OSSR )

cc. Archivo.
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ANEXO V. INFORME EMITIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL REFERENTE A LAS MARCAS NO CONVENCIONALES

ANEER W ‘

SERORYA} REGISTRADOR(A) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
JANNIE ZUSCELY CASTRLO MORALES. de veintioamtro sfios de edad. solwra,
guatemalince, de este domicilio, Bachilier an Computacion, me ideniSico con of Documemo
Personal de MenSficacion, con Codigo Unico de identificacidn nimens dos mil custrocientos
noverds ¥ res, cument ¥ nueve mil seiscienios setents ¥ nulve, oaro Sento uno (2483
48779 0101}, wxiendido por of Registo Naconal de las Personas de s Repiblics de
Ghasberrinlis, s UStort raspRtudsamenis COMParseeo pars ot elocts,

Actio bajo Is diceccidn y procuraciin del abogado JULIO ENRIQUE FLORES REYES, y
" sefislo como luger par recibic notificaciones fa oficios profesionst ubicads e is oclave
colle 8", freirds ¥ Jos guidn Cero Ao de i $ons siels, colonis Centroaminics de is Sudsd
de Guelemsia; de Quni manerm, oo como medios pars condatanmne, ef Comes

L. RATON DE M GESTION

L

Comparazes con ol objso de requery, se me wdienda de forma paticulaizads, un infoome
detalindo de i informacion que posterionments Indicer, de conformidad con ios siguenies:
HECHOS:

L Actusimenis resizo is tesis iniiede ANALISIS JURIDICO DEL DESARROLLO
GUATEMALTECA, previc o optar of gredo soadémics de Licenciads en Clancins
Juridicas y Sociales, y 108 Sifos profesionaies e Abogada y Notada.

£ En o contenido det estudio Indicedc en ef numersl anledor o8 nacesario Devwier
informacitn acusizade an relacion o estadisices mgistrales de Signos marcarios no
comvencionsies.
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Cantidad ¥y nimero de expedientes de inscipeidn de marcas de posicidn en
{rderite.

Nombre, clase y iular de las marcas hologrificas que estin registradas.

Canlidad y niimerc de expedienies de inscripcidn de marcas hologrificas en
triumite.

Cantidad de marcas en movimiento que actuaimente astén registradas.
en trémite.

Nombre, case y titular de las marcas de color que estén registradas.
Cantidad y nimero de expedientes de inscripcidn de marcas de color en
wimite.

Cantidad de marces sonocas que actualments ostin registradas.
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ramite.
tramite.

» Canfidad de marcas gustativas que aciuaimente estan registradas

s Cantidad y ndmerc de expedientes de inscripeibn de marcas gustativas en
tramite.

V.  En cas0 de no existir registro que contengad 1a informacion requerids
haga constar dicho extremo.
FUNDAMENTO DE DERECHO:

La Constitucién Poliica de ia Repiblica de Guatemala establece en el articulo 28 que:
“...Los hebitantes de la Repiblica de Guatemels tienen derecho a dirigir, individual ©
colectivarnente, peliciones a i aulorided, fa que esté obligads o tramitarias y deberd
resolverdas conforme a (a ley..."; de igual manera, ef articulo 30 constitucion

ques *... Todos 108 acios de la administracin son pblicos. Los interesacos
soliciien y ia exhibiciin de os expedienies que deseen consultar, saivo que se trate de
asunios miltares © diplomiilicos de seguridad nacional, © de dalos suministrados por
mento mi peticiin en ef

-

&

., Sobcito que se
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reguia: *...Por 108 servicios que brinde y s operaciones
contempladas ©n fa presente enumeracitn (por cad

1. Que con ol presente memodal se inicie fa formacitr
2. Se admils pars sy ivnite in solickud del informe requeddo ai Registro de i Propisdad
-~y |
3. Se tenga por confianca ta deccidn y procueaciin of Abogado Dropuesio ¥ 50 fme nols
4. A in teewadad posibie, se emits ¥ e sea enivegads of infoeme solicikado de los datos
POCRINna0S Gy of prasents memorial.
CITA DE LEVES:
Fundameaio mi soliciud en s articulos cados y ademas en ios articuios 50, 81 v 82 del
Chdigo Processt Civil; 8, 7, 18, 20, 21, 22 al 30 de Is Ley de Propiedad industrial, Decreto §7-
2000 del Congreso de la Replbiica de Guatemela.
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DISPOSITIVO MAGNETICOS

MARCAS SONORAS
NO. DE EXPEDIENTES FECHA DE INGRESO

: 07/01/2009
07/01/2009

07/01/2009

07/01/2009

06/02/2009

e e
m—ezass —15/05/2009
~29/06/2010

29/06/2010

5 15/12/2010
201107566 05/09/2011
2012-00159 10/01/2012
2012-07580 29/08/2012
2012-07581 29/08/2012
201207582 29/08/2012
2012-07583 29/08/2012
201207584 29/08/2012
2012-07585 29/08/2012
2012-07586 29/08/2012
2014-06305 14/07/2014

130



EMI 01
Text Box


Bermiletive 9o daxons Solinivmdas dui Mie: FUU% Mes: 31

Bistens d9¢ Maroas **

¥+ Selivisudns presentodas poz PEAIOENTLS: W3 'Y
i L Guatenals
B RESIDENTER: 331 3
TOERE ¢ £i4 Pwcha  DBA0EA2015
1. 8k sivmiay '
B 2% 2, » 3 &8 - 5B, 2 Lo 4 .3 .
% 3 3 -4 i } 3 % E) $ & 3 %
<] L+ 4 ] . ] X " .4 2 2%, . B -
% w3 -4 4 £ 3 2 i 5 k4 2 3
" % .53 . g B 2% k- ] -, 25 25
] $4 % ¥ $ b & 33 3 i -
11, Sudioiteles por wee de W
]
34
¥, Selicitades pov clsse invermavional probegids
23 9. 42 2 £ o 21 £ L AR i ¥}
& k 4 -1 % [ 23 % & $ 3% ¥ ® -
a2 ] > AL 32 is 2. 28 33 2 S kL
k| - 3 n 2 ¥ ¥ % 3 i 2 k
% F 2 k i .2 i % 11 32 32 24, 3% 3%
#2 4 x # 33 42 i <3 3 2 E i
- 2 1. 48 £ 22, 2 AL i3
2% n  J ? f: 21 >3 % -4

131

7
& o
Jrepas. ©


EMI 01
Text Box


BUATER 0\
M
= <)
& P-4
& Wm

N ] /AW N,
STty ©
NI

BT CLE
“ &QM %ﬁ&ﬁﬁ&
odedas.
”.mm - PR P B
% e .%a
W. - WA - -3 - PN
af dnel. s
- gqnd.a.
. E- I I W
. S I - P
§ .8 8.
- P P 4

8% BR
B e Ha

ml ga« nno

fse. .

o6 gov peis dw easiduncia ded titeler
: ...
.
12,
3
3
3

- 1Y wx #

51 Pagleteos pur sse de presersacide

.W
i
|

ai

%
4

- P I - R

¥
L

132


EMI 01
Text Box


BIBLIOGRAFIA

ALLFELD, Philipp. Del derecho de autor y del derecho del inventor. Colombia:
Editorial Temis, 1999.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El derecho de autor y las medidas en frontera en
los ADPIC. 22 ed.; Guatemala: SIECA, 2002.

Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual. Estatutos de la Asociacion
Interamericana de la Propiedad Intelectual. Lima: (s.e), 2009.

Asociacion Internacional de Marcas. Informe anual 2013. New York: INTA, 2014.

BENDANA GUERRERO, Guy José. Curso de derecho de propiedad industrial.
Nicaragua: Quebecor Impreandes, 1999.

BENEDETTO, Maria Ada. Enciclopedia del derecho: La marca. 25 t; Italia: Mvlta
pavcis, 1975.

BISCARETT! DI RUFFIA, Paolo. Derecho constitucional. Madrid: Editorial Tecnos,
1973.

CASADO CERVINO, Alberto. Derecho de marcas y proteccion de los
consumidores. Espana: Editorial Tecnos, 2000.

CASTRO GARCIA, Juan David. La propiedad inmaterial: Las marcas no
tradicionales. Colombia: Universidad de Externado, 2012.

CHACON BRATTI, Rall. La propiedad intelectual en Guatemala. Guatemala:
Universidad Mariano Galvez, 1980.

CORNEJO GUERRERO, Carlos. La marca tridimensional. Peru: Pontificia
Universidad Catolica, 2010.

DE LA FUENTE GARCIA, Elena. El uso de la marca y sus efectos juridicos.

133



EMI 01
Text Box


Espana: Editorial Marcial Pons, 1999.

ESTEVEZ ARAUJO, José Antonio. El revés del derecho: Transformaciones

juridicas en la globalizacion neoliberal. Bogota: Universidad Externado de
Colombia, 2006.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de derechos de marcas. Espafa:
Editorial Montecorvo, 1984.

GARCIA MUNOZ-NAJAR, Luis Alonso. La marca colectiva, la marca de certificacion
o garantia. Ginebra: WIPO, 2006.

HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Editorial Labor,
S.A., 1993.

Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Proceso para registro de marcas en la

Secretaria de Desarrollo Econdémico. México: Consejo para la mejora
regulatoria. 2010.

KINSELLA, Stephan. Contra la propiedad intelectual. 12 ed.; Estados Unidos: Ludwig
von Mises Institute, 2008.

LEDESMA, Julio. Derecho penal industrial. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1987.

LIEVANO MEJIA, José Daniel. Aproximacion a las marcas no convencionales.
Colombia: Universidad de los Andes, 2011.

LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. 12 ed.; Buenos Aires:
Editorial UNESCO, 1993.

LIPSZYC, Delia. Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos. Buenos
Aires: Ediciones UNESCO, 1993.

LLOBREGAT, Maria Luisa y Fernando Sanchez Calero. Principios de derecho
mercantil. 6° ed.; Espana: Editorial Mc Graw Hill, 2002.

134



EMI 01
Text Box


MAGANA RUFINO, José Manuel. Derecho de la propiedad industrial en México. 12
ed; México: Editorial Porrta, 2011.

MASOUYE, Claude. Introduccion al derecho de autor. México: Editorial de libros de
Mexico, 1981.

MELERO ALONSO, Eduardo. La propiedad intelectual desde una perspectiva
social. Distrito Federal: Universidad Nacional Autbnoma de México, 2009.

METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Bogota: Editorial
Dike, 2001.

MIYAHIRA ARAKAKI, Juan. Propiedad intelectual. Peru: Universidad Peruana
Cayetano Heredia, 1999.

O’BRIEN, Peter. El sistema internacional de marcas y los paises en desarrollo.
Estados Unidos: Editorial Idea Magazine, 1978.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Curso avanzado de derecho de
autor. Ginebra: WIPO, 2004.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI en breve. Ginebra: WIPO,
2013.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. La representacion de marcas no
tradicionales. Ginebra: WIPQO, 2008.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Proteccién de sus marcas en el
extranjero. Ginebra: WIPO, 2013.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Resefias de los convenios,
tratados y acuerdos administrados por la OMPI. Ginebra: WIPO, 2003.

135

2
v B
W ap

LLOBREGAT, Maria Luisa. Temas de propiedad industrial, 22 ed.; Espafia: Wolters P
Kluwer S.A., 2007.


EMI 01
Text Box


Organizacién Mundial del Comercio. Entender la OMC. Ginebra: Publicaciones WTO,
2011.

OSSORIO Y FLORIT, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y
sociales. 1?2 ed.; Guatemala: Datascan S.A., 1999.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Argentina: Editorial Abeledo - Perrot, 2003.

PALACIOS LOPEZ, Marco Antonio. Propiedad intelectual: Temas relevantes en el

escenario internacional. Guatemala: Secretaria de Integracién Econdmica
Centroamericana, 2000.

PAZMINO YCAZA, Antonio. Introduccién al derecho marcario y los signos

distintivos. Ecuador: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Politicas
de la Universidad Catdlica de Santiago de Guayaquil, 2009.

RAMIREZ GAITAN, Daniel. Introduccién a la propiedad intelectual. 12 ed.;
Guatemala: (s.e), 2010.

RANGEL MEDINA, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. 22 ed;
Distrito Federal: Universidad Nacional Autbnoma de México, 1992.

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la lengua espafiola. 202 ed.; Madrid:
Espasa-Calpe, 1984.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Comentarios relacionados con
temas tratados en el documento SCT/22/2, en particular, con la practica de

las oficinas de marcas en relacion con casos especificos y sus ejemplos.
Guatemala: Ministerio de Economia, 2010.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Guia general del usuario.
Guatemala: Ministerio de Economia, 2010.

RENGIFO GARCIA, Ernesto. Propiedad intelectual: El moderno derecho de autor.
Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1997.

136



EMI 01
Text Box


RETANA CHINCHILLA, Ricardo José. Derecho marcario en Centroamérica
Panama. Costa Rica: Editorial Investigaciones Juridicas S.A., 2007.

RIDEAU, Camille. La marca de posicion. Espafia: Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior, 2010.

SERBIN BARTOSCH, Andrés. La Organizacion de Estados Americanos, las
Naciones Unidas, la sociedad civil, y la prevencion de conflictos. Buenos
Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Econdmicas y Sociales, 2009.

SERRANO MIGALLON, Fernando. Marco juridico del derecho de autor en México.
22 ed.; México; Editorial Porria S.A., 2008

SHERWOOD, Robert. Propiedad intelectual y desarrollo econémico. Buenos Aires:
Editorial Heliasta, 1990.

VALERIO DE FORD, Federico. Implicaciones del Tratado de Libre Comercio
Centroamérica — Estados Unidos sobre el recurso hidrico y la prestacion de
servicios. Costa Rica: GWP-CA, 2005.

VINAMATA PASCHKES, Carlos. La propiedad intelectual. 32 ed.; México: Editorial
Trillas, 2005.

VITERI, Ernesto. La proteccion marcaria y la legislacion guatemalteca. Guatemala:
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1953.

WITTENZELLNER, Ursula. Derecho de marcas en la Argentina. Argentina: Abeledo -
Perrot, 1989.

Legislacion:

Constitucion Politica de la RepuUblica de Guatemala. Asamblea Nacional
Constituyente, 1985.

137


EMI 01
Text Box


Cddigo Civil. Jefe del Gobierno de la Republica, Decreto-Ley 106, 1963.

Ley de derecho de autor y derechos conexos. Congreso de la Republica de
Guatemala, Decreto 33-98, 1998.

Ley de patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios
Industriales. Jefe de Estado, Decreto-Ley 153-85, 1986.

Ley de Propiedad Industrial. Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 57-
2000, 2000.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Presidente de la Republica de
Guatemala, Acuerdo gubernativo 89-2002, 2002.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio. Organizacién Mundial del Comercio, 1994.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios

para el Registro de las Marcas. Organizacibn Mundial de la Propiedad
Intelectual, 1957.

Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
Organizacion de los Estados Centroamericanos, 1968.

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, 1883.

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006.

Tratado de Libre Comercio entre Reptublica Dominicana, Centroamérica y
Estados Unidos de América. Gobiernos de las Republicas de Costa Rica,

Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados
Unidos de América, 2004.

138



EMI 01
Text Box


Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, 2006.

139


EMI 01
Text Box

EMI 01
Text Box

EMI 01
Text Box




