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Sefior jefe de la Unidad de Tesis:

En atencidén a providencia de esta jefatura, en la que se me notifica como asesor de tesis del
bachiller JOSE MAURICIO CONTRERAS QUINONEZ, y habiendo asesorado en la realizacion
del trabajo titulado: “EL EMBARGO DE MARCAS Y LA NECESIDAD DE ADICIONAR SU
APLICACION EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DECRETO 57-2000”, me

permito emitir el siguiente:
DICTAMEN

a) El tema investigado por el bachiller JOSE MAURICIO CONTRERAS QUINONEZ, es un
punto de importancia y de actualidad puesto que presenta un acercamiento técnico y cientifico
en el ambito de propiedad industrial. Asimismo, se manifiesta que la redaccioén es coherente y
que se acopla a las reglas de ortografia pertinentes.

b) Para la realizacién del trabajo investigativo se ha utilizado bibliografia y leyes aplicables al
tema, lo cual sirvié de base para motivar el estudio juridico doctrinario plasmado en la tesis
respectiva.

¢) Durante el tiempo que durd la investigacion, se discutieron puntos importantes del trabajo, para
lo cual consensuamos en que el titulo original: “El embargo marcario y la necesidad de
adicionar su aplicabilidad en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000”, debia ser
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modificado a un nuevo titulo consistente en “El embargo de marcas y la necesidad de
adicionar su aplicacion en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000”. De igual
forma, se afirma que la conclusidn discursiva es acorde a lo planteado en la presente tesis, y que

la misma constituye una gran contribucidn al estudio de la propiedad industrial.

d) Se comprobd que en el transcurso de la elaboracion de la investigacion se hizo acopio de una
bibliografia actualizada, y en la que se utilizaron los métodos de investigacién analitico,

inductivo y deductivo, y la técnica de investigacion documental.

e) En conclusidn, informo a usted que asesoré el trabajo en mencién y que me es grato:

OPINAR

1) ‘Que el trabajo asesorado cumple con los requisitos legales exigidos, en especial el
contenido en el Articulo 31 del Normativo Para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Puablico, razén por la cual, emito
DICTAMEN FAVORABLE al respecto, recomendando que el mismo continte e] tramite
de revisidén y oportunamente se autorice la orden de impresion y realizacién del examen

publico de tesis.

i) Expresamente declaro que no existe ningin grado de parentesco dentro de los grados de

ley.

Con muestras de mi respeto, soy de usted su deferente servidor.

Atentamente.

IL1O GUTIERREZ CAMBRANES

OGADO-Y-NOFARIO
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 09 de
junio de 2015.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis del
estudiante JOSE MAURICIO CONTRERASV QUINONEZ, titulado EL EMBARGO DE MARCAS
Y LA NECESIDAD DE ADICIQNAR' SL‘J(APILICACI‘ONk_ EN LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL DECRETO 57—21()06;"Aﬁicmo$j,"231';;‘33 y 34 del\ Normativo para la Elaboracion de

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

AMO/srrs,

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

El presente trabajo de tesis, se desarrolla dentro de la rama del derecho procesal civil y de
la propiedad industrial, el cual ha sido realizado por el bachiller José Mauricio Contreras
Quifionez, con el principal objeto de resolver aquella problematica consistente en que,
actualmente, no se encuentra regulada en el ordenamiento juridico guatemalteco la
viabilidad de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca, razén por la cual
suU Uso y practica son inexistentes en los tribunales de justicia. Esta cuestion, surge del
vacio legal mencionado, que se evidencia en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-

2000 del Congreso de la Republica de Guatemala.

En base a lo anterior, puede expresarse que el objeto de estudio del presente trabajo,
consiste en desarrollar todo lo referente a la propiedad industrial, y de manera especifica, a
las marcas comerciales. De igual forma, se enfoca en el anéliéis y explicacion de todo el
ambito relacionado a las medidas cautelares dentro del proceso civil. Todo esto con el fin

de aceptar la aplicacion del embargo de marcas dentro de la legislacion guatemalteca.

Asimismo, se manifiesta que como sujetos de estudio, pueden englobarse todas las
personas que pretendan interponer una medida de embargo sobre los mencionados signos

distintivos, y los tribunales de justicia que se encarguen de conocer dicha providencia.

Por lo tanto, el aporte de la presente tesis, consiste en crear normas que posibiliten el
embargo de marcas comerciales, con el objeto de crear un mecanismo que se encargue

de garantizar el cumplimiento de obligaciones que representen altas cantidades dinerarias.
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HIPOTESIS

Con el objeto de iniciar la practica del embargo de marcas, resulta necesario adicionar en
el Cédigo Procesal Civil y Mercantil y en la Ley de Propiedad Industrial, normas claras y
especificas que se encarguen de regular la viabilidad de plantear una medida cautelar de
embargo sobre una marca comercial, y asi poder constituir un mecanismo juridico que

tenga la capacidad de garantizar obligaciones consistentes en altas sumas de dinero.
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

En base a la técnica analitica de investigacion y a los métodos inductivo y deductivo,
expuestos en la presente tesis, puede afirmarse que se ha logrado comprobar la hipétesis
planteada, puesto que al estudiar la doctrina y la legislacion aplicable, se confirma que
resulta necesaria la creacidon de normas especificas que se encarguen de regular la
procedencia de plantear medidas cautelares de embargo sobe marcas comerciales, con el

fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones consistentes en altas sumas de dinero.
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INTRODUCCION

Actualmente en Guatemala, las marcas se constituyen comé un mecanismo de proteccion
en materia de propiedad industrial, puesto que son utilizadas para identificar y distinguir
productos o servicios. Asimismo, la legislacién nacional vigente les otorga la calidad de
bienes muebles, y por lo tanto puede afirmarse que son susceptibles de ser transferidas de
un titular a otro. Sin embargo, resulta dificil determinar si el derecho de llevar a cabo dicha
transmision, puede verse transgredido por el planteamiento de una medida cautelar de

embargo.

En los tribunales de justicia guatemaltecos, la practica de plantear medidas de embargo
sob.re'marcas comerciales, es inexistente, debido a que no existen normas que regulen la
viabilidad de interponer dicha providencia. Por lo tanto, se necesito de la realizacion de un
analisis juridico que pudiera determinar si es procedente o no, garantizaf el cumplimiento

de obligaciones dinerarias, mediante la aplicaciéon del embargo de marcas.

Al concluir dicho analisis, se comprobd la hipotesis planteada, consistente en afirmar la
necesidad de crear normas claras que se encarguen de regular la viabilidad de embargar
los mencionados signos distintivos; y por consiguiente, se alcanzaron los objetivos
planteados, los cuales pretendian determinar la procedencia de dicha medida cautelar en

el ambito marcario.

Para el efecto, la presente tesis, fue desarrollada de la siguiente manera: en el primer

capitulo, se exponen los aspectos mas relevantes de la propiedad intelectual, de la

(i)
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fondo sobre la naturaleza juridica de las marcas y sobre lo que estas representan en el

ordenamiento juridico guatemalteco. Posteriormente, se desarrollan en el capitulo
segundo, los postulados doctrinarios mas importantes referentes a las medidas cautelares
en general y al embargo en especifico. Asimismo, se hace mencion a la legislaciéon
aplicable contenida en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, con respecto a la tramitacion
de la medida cautelar de embargo. Y finalmente, el tercer capitulo se encarga de explicar
todo lo referente a la procedencia del embargo de marcas comerciales y a la
improcedencia del mismo, cuando se trata de marcas de certificacion. De igual forma, se
presentan las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual y al Cédigo Procesal Civil y
Mercantil, con el objeto de constituir normas claras y especificas que desarrollen la manera

como debe llevarse a cabo el procedimiento del embargo marcario.

Durante el desarrollo, del presente trabajo investigativo, fueron utilizados los métodos

inductivo y deductivo; y las técnicas de investigacion analiticas y sintéticas.

En base a todo lo mencionado, puede afirmarse que se necesita de la materializacién de
las reformas planteadas en esta tesis, pues al regular la viabilidad de embargar una marca
comercial, se garantiza de mejor manera, el cumplimiento de todo tipo de obligaciones que

representen dinero.

(i)
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CAPITULO |

1. La marca como mecanismo de proteccion de derechos intelectuales

Esencialmente, desde las épocas mas antiguas, el ser humano ha evidenciado un impulso
natural de identificarse a si mismo, y de identificar todas las cosas que lo rodean. Resulta
l6gico afirmar, que dicho fendmeno acrecienta cuando se trata de creaciones que
provienen de su propio intelecto, puesto que se vuelve inevitable el deseo de diferenciar lo
suyo de lo demas. Es por esto que el hombre tuvo que atribuirle ciertos signos o
sefalizaciones a sus creaciones intelectuales, para que los demas ) miembros de la
sociedad reconocieran el origen, la calidad, al creador y propietario de las mismas. Es asi

como surgen las marcas y el resto de signos distintivos.

Posteriormente, gracias al desarrollo del comercio, todo lo referente a las marcas de
productos y servicios fue tomando preponderancia y un notable impacto social. Tanto asi
que fue necesaria la intervencién del derecho para regular dichos asuntos. Es en base a

esto que surge el derecho marcario como una de las ramas de la propiedad industrial.

El presente capitulo pretende analizar y profundizar en los preceptos que expone el
derecho marcario, pero para entender y desarrollar, de mejor manera, todo lo referente a
esta materia, resulta necesaria la realizacibn de un estudio previo que explique los
aspectos mas relevantes de propiedad intelectual y propiedad industrial. De igual forma,
debe hacerse mencion de una breve resena histérica que explique la evolucién de dichas

materias, en el ambito referente a los tratados internacionales.
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1.1. Nociones generales en materia de propiedad intelectual e industrial

1.1.1. Propiedad intelectual

De acuerdo con las acepciones doctrinarias, la propiedad intelectual puede definirse como
‘la disciplina juridica que tiene por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de
naturaleza intelectual y de contenido creador, asi como de sus actividades afines o

conexas”.!

Puede afirmarse, que dentro de este concepto, se engloba y se protege una serie de
bienes incorpéreos que muestran su aplicacion en aspectos industriales, comerciales,
artisticos, cientificos, técnicos vy literarios. Cada uno de estos, pertenece a una de las dos
ramas en que se divide la propiedad intelectual, es decir en propiedad industrial o en

derechos de autor.

En el Articulo dos del Convenio por el que se crea la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), se determina que la propiedad intelectual se encarga de resguardar los
derechos relativos a las creaciones y actividades que se refieran a las respectivas

actividades intelectuales en los terrenos industriales, cientificos, literarios y artisticos.

En algunas legislaciones, como la espafola o argentina, el término de propiedad intelectual
posee el mismo significado que la expresion: derechos de autor; es decir que no existe una

diferenciacion sino que definen la misma materia y los mismos aspectos, limitando asi, el

1 ™ - . - . e . .
Antequera Parili, Ricardo. Propiedad intelectual temas relevantes en el escenario internacional. Pag. 1.

8 JUg,
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ambito de aplicacién de la propiedad intelectual a las creaciones artisticas, cientificas y

literarias.

Dicha similitud de terminologias es incorrecta, puesto que desde el afio 1893 las
respectivas secretarias del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial
(1883) y el Convenio de Berna para la proteccion de obras literarias (1886), se reunieror;
para crear las oficinas internacionales reunidas para la proteccion de la propiedad
intelectual (BIRPI) y pactaron en utilizar el término propiedad intelectual, para encuadrar la

propiedad industrial y los derechos de autor.

El uso de la mencionada expresion se mantuvo “con la creacién, mediante Convenio de
Estocolmo (1967), de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que
tiene competencia, tanto en materia de invenciones, marcas de fabrica o de comercio,
dibujos y modelos industriales, como en relacion con el derecho de autor y derechos

conexos.”
1.1.1.1. Derechos intelectuales y su contenido

Especificamente, la propiedad intelectual promueve los derechos intelectuales, debido a
que protegen el resultado de una actividad creativa proveniente del intelecto humano.
Incluso, el autor Henry Jessen cita y menciona el pensamiento del antiguo magistrado de
la Corte Suprema de Bélgica, Edmund Picard, quien establecia que “los derechos de

propiedad intelectual son tan importantes que se hace imposible encuadrarlos dentro de la

? Ibid. Pag. 2.
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division tripartita que expone la teoria tradicionalista del derecho romano, la cual explica el
derecho civil en tres categorias: los derechos personales, los derechos reales y las

obligaciones.”

El mencionado magistrado expresé que “los derechos de autor y los derechos de
propiedad industrial forman una entidad diferente e independiente de los derechos reales;
y por esto, decide anadir una cuarta categoria a la teoria romana, denominada iure in re

intellectualli, es decir, derecho de las cosas intelectuales o incorpéreas.™

Por lo tanto, explicaba dicho autor, que esta cuarta clasificacion comprendia “los derechos
sobre las obras literarias, artisticas y cientificas, y los derechos sobre patentes de

invencién y marcas de comercio.”

En relacion a lo establecido en el parrafo anterior, en cuanto al contenido de los derechos
intelectuales, resulta necesario hacer referencia del Articulo 2 del Convenio de Estocolmo
establecido por la OMPI, el cual sefiala que bajo la denominacion de propiedad intelectual,

quedan comprendidos “los derechos relativos a:

a. Las obras literarias artisticas y cientificas.
b. Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion.

c. Las invenciones en todos los campos de la actividad humana

® Derechos intelectuales. Pag. 34.
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d. Los descubrimientos cientificos.

e. Los dibujos y modelos industriales.

f. Las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y
denominaciones comerciales.

g. La proteccion contra la competencia desleal.

h. Todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,

cientifico, literario y artistico.”®
1.1.1.2. Clasificacion tripartita de los derechos intelectuales

Esta clasificacion surge debido a varias teorias que buscan erradicar la amplia saturaciéh
de bienes inmateriales que se encuentran adscritos a la propiedad industrial, y la constante
mezcla que se presenta entre ellos. Esencialmente, la divisién tripartita, es promovida por
varios académicos que proponen clasificar los derechos intelectuales en base é su objeto,
debido a que en la actualidad se protegen varias creaciones que no existian cuando el

Convenio de Paris y el Convenio de Berna fueron aprobados.
a) Derechos de autor

Comprenderia lo referente a las creaciones intelectuales aplicadas al campo artistico,
cientifico e intelectual. De igual forma se agregan los derechos conexos respectivos, los
cuales pueden ser definidos como “aquel conjunto de disposiciones legales que le

permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los

® Antequera, Ob. Cit; Pag. 4.
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expresion creativa, su interpretacion o el trabajo de divulgacidn de sus expresiones

creativas e interpretaciones.”” Aqui se manifiesta la protecciéon que expone la legislacion.

b) Derechos intelectuales referentes a la produccién comercial

Esta clasificacion contiene las marcas de fabrica, de agricultura y de comercio, las

denominaciones de origen y los emblemas comerciales.

c) Derechos intelectuales relativos a la creacion técnica

Encuadra todo lo atinente a las invenciones industriales, los descubrimientos

(generalmente cientificos) y los modelos de utilidad.

Como se ha podido establecer, esta ciasificacion tiene como objeto principal dividir la
propiedad industrial, en los derechos con aplicacion al comercio y los derechos con
aplicacién a la industria.

1.1.1.3. Clasificacion bipartita de los derechos intelectuales

Esta clasificaciéon es aplicada por la mayoria de legislaciones, puesto que su evidente

pragmatismo divide la propiedad intelectual en dos importantes ramas: la propiedad

7 Franco Lopez, Yuri Armando. La propiedad intelectual.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechoinformatico/000000997908cde76.html; Fecha de consulta:
3/12/2014
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obedece a la forma en la que las creaciones del intelecto fueron separadas al aprobarse
los primeros acuerdos internacionales en dicha materia. Siendo estos, como se ha
sefialado con anterioridad, el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial, que contiene disposiciones para la proteccidon de las invenciones, las marcas, los

dibujos, los modelos industriales y la proteccion contra la competencia desleal.

Y el Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas, que contiene
disposiciones para proteger, como el nombre lo manifiesta, las creaciones intelectuales

dirigidas al ambito artistico y al ambito literario.

1.1.2. La propiedad industrial

Especificamente, en la presente investigacion, se abordan con preponderancia los temas
que engloba la propiedad industrial, pues se pretende estudiar y analizar los aspectos mas

relevantes de una de sus grandes ramas, siendo ésta el derecho marcario.

Como se ha establecido anteriormente, de manera reiterada, la propiedad industrial se
encarga de proteger aquellas creaciones intelectuales que se aplican al campo comercial y
al industrial. Asimismo, en varias legislaciones se determina que debe combatir la
competencia desleal y proteger los llamados secretos industriales o empresariales. De
igual forma, esta rama juridica se amplia al dominio de las producciones agricolas y
extractivas, es decir a todos aquellos productos fabricados o naturales, como por ejemplo:

frutos, minerales, vinos, granos, hojas de tabaco, etc.
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De acuerdo con varios tratadistas, dicha materia se divide en dos importantes ramas: el

derecho marcario y el derecho de patentes o derecho invencional.
1.1.21. El derecho invencional

Para entender de mejor manera esta rama de la propiedad industrial, es necesario
plantear, como primer punto, una breve definicion de lo que es un invento. Segun el
abogado Yuri Armando Franco Lépez, se trata de “aquella creacion proveniente del ingenio

humano que posee una utilidad y que se encuentra investida de novedad y originalidad.”

Asimismo, clasifica las invenciones de la siguiente forma:
a) Invenciones de productos

“Son aquellas creaciones que tienen forma tangible, por ejemplo, las substancias,
composiciones, materiales (inclusive bioldgicos), aparatos, maquinas o cualquier otro
objeto. Una invencion de producto puede consistir en un producto independiente o en un
producto que sea parte de otro (como en el caso de los dispositivos mecanicos o

engranajes).”

Puede decirse, que se refiere a la creacion de objetos o cosas que tendrian una aplicacion
en el ambito comercial e industrial, y por lo tanto, se requiere de su necesaria proteccion

juridica y legal.

% Ibid.
? Ibid.
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b) Invenciones de procedimientos

Consisten en una serie de operaciones o actividades técnicas enunciadas en un orden
determinado, cuyo cumplimiento tiene como consecuencia la obtencién de un producto o
un resultado. Una invencién de procedimiento puede estar constituida “por un método, una
operacion o un conjunto de operaciones, una aplicacién o un uso de un producto (por

ejemplo, el procedimiento para el aislamiento de un micro organismo).”*

De igual forma, el citado autor manifiesta que una sola invencién puede dar origen a varias
patentes independientes, ya sea de una misma o de diferente clase, puesto que existe la
posibilidad de solicitar que se patente tanto el producto inventado, como su respectivo
procedimiento de constituciéon. Asimismo se le otorga al inventor la capacidad y el derecho
de obtener una patente sobre el aparato o aparatos que resulten necesarios para llevar a

cabo el determinado producto.

Pero no todo puede concluir en un sentido positivo, existen ciertos parametros técnicos,
legales y registrales que exigen el cumplimiento de determinados requisitos y condiciones
para atribuirle la calidad de invento a una creacién del intelecto humano. Para el autor Yuri

Armando Franco Lopez, las invenciones deben cumplir con los siguientes requisitos.

“En primer lugar, una invencién debe tener caracter técnico y manifestarse en el mundo
fisico o material. Correspondientemente, la solucién a un problema que se plantea y

resuelve en el plano mental, social o de relaciones econémicas, no tiene caracter técnico y

% 1hid.
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por lo tanto no puede ser considerado como una invencion; tal es el caso, por ejemplo, de
las formulas matematicas y las teorias cientificas, los planes, métodos o ideas para hacer

negocios y las reglas de juegos.

En segundo lugar, las invenciones requieren la intervencidn del inventor en la obtencién
del resultado o solucion técnica que constituye la invencién. Por tal razén, se excluye de
proteccion el reconocimiento de fendmenos, de propiedades o de leyes del universo
todavia no descubiertos, aunque exista la posibilidad de que dichos descubrimientos sean
verificados cientificamente. Lo anterior no significa que una invencién no pueda estar
basada en un descubrimiento cientifico, pero sélo el aprovechamiento de ese

descubrimiento para su utilizacién por el hombre es lo que constituye la invencién.

Por ultimo, para saber si una creacion intelectual es 0 no una invencion, es necesario que
ésta implique un aprovechamiento de la materia que existe en la naturaleza. Por lo tanto,
no constituyen invenciones los programas de ordenador aisladamente considerados, es
decir, aquéllos que sbélo permiten que un sistema de computacion pueda interpretar las
instrucciones Yy los resultados obtenidos por un sistema aplicativo, ya que en esos casos la
solucion al problema técnico se da sin intervencién del inventor y no hay en ellos utilizacion

o transformacion de la materia o energia que existe en la naturaleza.”!!

La cita expuesta en los parrafos anteriores mantiene una gran congruencia con los
preceptos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, especificamente

en su Articulo 4 donde define a la invencion como “toda creacion humana que permita

" bid.
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por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

Por otro lado, aparte de los requisitos anteriormente establecidos, la ley también exige que
el invento deba cumplir con ciertas condiciones para que pueda ser patentado
correctamente. De conformidad con el autor Yuri Armando Franco Lopez una patente es
“aquél titulo, certificado o documento oficial que emite el Estado, a través de la oficina
competente, para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor, o bien, a
quien ha adquirido de éste el derecho a ser titular de la invencion. Los efectos y alcances

de esos derechos estan regulados en la ley.”'?

Asimismo, tanto el autor citado como la legislacion guatemalteca, coinciden en que existen
tres prerrogativas esenciales que todo invento debe contener para poder ser patentado, y
también concuerdan en denominarlas como requisitos de patentabilidad o condiciones de

patentabilidad.

Para el efecto, el Articulo 93 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala regula que
“una invencion es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de

aplicacion industrial.”

Es importante mencionar, que en el Articulo citado, la ley también define los requisitos o
condiciones de patentabilidad que debe contener una variedad vegetal, siendo estos: el ser

nueva, homogénea, distinta y estable.

2 Ibid.
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en el parrafo anterior, logra explicar detenidamente los aspectos importantes o esenciales

de cada una de las mencionadas condiciones.

En cuanto a la novedad de un determinado invento, especificamente, establece lo

siguiente:

“Articulo 94. Novedad. Se considera que una invencion tiene novedad si ella no se

encuentra en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al
publico en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente en el pais o, en su caso, antes de la fecha de

prioridad aplicable.”

Para estudiosos de la propiedad industrial, el estado de la técnica puede definirse como
aquél: “conjunto de conocimientos técnicos que se hacen publicos mediante una
descripcién oral o escrita, por explotacion u otro medio de difusién o informacién, en el pais
o en el extranjero.””® En cuanto a la aplicacién industrial y al nivel inventivo, Ia ley
reguladora de la propiedad industrial en Guatemala, manifiesta detenidamente las
condiciones y requisitos que deben cumplirse, para que el invento pueda ser reconocido y

registrado correctamente.

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Guias%20de%20Usuaric/07%20-%20Triptico%20Patentes.pdf; Fecha de
consulta: 16/12/2014
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una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la mismo no resulta obvia

ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.”

“Articulo 96. Aplicacion industrial. Una invencion se considera susceptible de aplicacion
industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad especifica,

sustancial y creible en cualquier tipo de industria o actividad productiva.”

Esencialmente, lo abarcado en parrafos anteriores, constituye un estudio breve y general
de los aspectos fundamentales que desarrolla la rama del derecho invencional. Asimismo,
resulta necesario mencionar que aunque ambas ramas de la propiedad industrial
expongan y estudien aspectos relativamente diferentes, sigue existiendo una relevante
relacion de coexistencia, donde muchas veces la proteccion que otorga el derecho
invencional origina la necesidad de acudir al reconocimiento comercial que proporciona el

derecho marcario.

Especificamente, se trata de afirmar que un invento puede llegar a ser el punto de partida
de aquel proceso mediante el cual se instauran las marcas mas reconocidas y valoradas.
Es aqui donde surge la relevancia de desarrollar el derecho invencional en el presente
punto de investigacion, pues al momento de embargar una marca se ceden todos los
derechos que ésta contiene, incluso el uso y explotacion de la patente de un determinado
invento. Por lo tanto, puede concluirse que una de las grandes vinculaciones que se
presentan entre el derecho invencional y el derecho marcario, radica en que el inventor al

obtener la respectiva patente de su creacion, puede optar por registrar su propia marca y

13
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su especifico disefio industrial, logrando asi, una intima relacion entre las dos ramas

fundamentales de la propiedad industrial.

Sin embargo, el presente trabajo de investigacion se enfoca Unicamente en el ambito

marcario, razén por la cual, debe desarrollarse a continuacion.

1.1.2.2. Derecho marcario

Al igual que el derecho invencional, el derecho marcario conforma una de las ramas mas
importantes de la propiedad industrial. Basicamente, puede afirmarse que dicha disciplina,
se encarga de regular todo lo referente a las marcas comerciales que se registren de
conformidad con las estipulaciones legales, contenidas en el sistema juridico imperante

dentro de un respectivo Estado.

Sin embargo, el derecho marcario no solo se encarga del desarrollo de las marcas en un
sentido individual, sino que engloba, a grandes rasgos, el estudio de la colectividad que
conforman los demas signos distintivos reconocidos por el comercio y la legislacion
nacional e internacional. Esencialmente, esta rama juridica tiene por objeto, proteger el
producto o el servicio que se concede, tanto para el productor como para el consumidor,

puesto que evita el uso del mismo por terceros que no estan autorizados para hacerlo.

El nivel de proteccion mencionado en el parrafo que antecede, consiste en que la ley
ampara al productor cuando le otorga el derecho de que sus productos circulen con

exclusividad dentro del comercio nacional y/o internacional; y de igual forma, tutela los
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derechos del consumidor cuando el registro de una marca le permite tener conocimiento
sobre la procedencia y sobre el creador de determinados bienes y servicios, todo esto con

el objeto de saber lo que se esta adquiriendo y de saber la calidad de los mismos.

Como se establecié con anterioridad, el ambito de estudio del derecho marcario se enfoca
en la marca y en los signos distintivos. Dichos temas seran desarrollados detenidamente
en los titulos subsiguientes, debido a la importante relacion que estos mantienen con el

planteamiento que origina el presente trabajo de investigacién.

Es decir, que resulta necesario realizar un analisis extensivo que explique los aspectos
constitutivos de una marca y de los demas signos distintivos, con el objeto de determinar la
procedencia de poder plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca

comercial.

Resumidamente, todo lo expuesto hasta ahora en la presente investigacion, representa la
base de conocimientos que deben ser estudiados para entender satisfactoriamente todo el
ambito marcario en la tematica juridica. Resulta imposible comprender la funcién y el
objeto de una marca comercial, sin antes haber analizado los aspectos generales y

especificos de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial y del derecho marcario.

Por lo tanto, una vez concluido el analisis de la teoria general de las mencionadas
disciplinas juridicas, puede iniciarse el estudio de la tematica en cuestion, es decir, de las
marcas comerciales. Asi como también se debe desarrollar la relacibn que estas

mantienen con los demas signos distintivos.
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dentro del presente trabajo investigativo, razén por la cual, debe analizarse y desarrollarse

detenidamente.

1.2. La marca como principal signo distintivo

La marca constituye una herramienta valiosa de proteccion dentro del ambito de la
propiedad industrial, puesto que resguarda los derechos de los operadores econémicos
que interactiian en el mercado (es decir, el productor y el consumidor). Pero, a pesar de su
importante valor, no es el unico utensilio de proteccion que posee dicha rama juridica, ya
que existen otros signos distintivos que se encargan de amparar los mismos o diferentes

derechos.

Es por esto, que antes de estudiar la marca per se, resulta necesaria la realizacion de un
analisis breve, de dichos signos, para poder comprender de mejor manera la tematica

principal del derecho marcario.

1.2.1. Signos distintivos

Para el autor Yuri Armando Franco, los signos distintivos son “las sefales o figuras que
utiizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus
competidores. Sin embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para

identificar en el mercado sus productos, sus locales o su actuacién, son susceptibles de
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expresamente sefiala la ley.”"*

Es importante reafirmar, que dichos signos existen para que el respectivo titular adquiera
un derecho exclusivo, que lo faculte para impedir que terceros competidores los utilicen
para beneficiarse de su prestigio, calidad o clientela. Basicamente, puede decirse que

colaboran en la erradicacion de la competencia desleal.

En la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, se encuentran reconocidos los siguientes

signos distintivos:

a) La marca

b) El nombre comercial

c) Elemblema

d) Expresidn o sefal de publicidad
e) Indicacién geografica

f) Denominacion de origen

Y en su Articulo nUmero 4 se expone una breve definicién y explicacion de cada uno de los
mencionados signos distintivos, el cual los desarrolla detenidamente de la siguiente

manera:

“Articulo 4. Terminologia. A los efectos de esta ley se entendera por:

" Franco Lopez, Ob. Cit; Pag. 1.
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0 evoca una region, localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como

originario de esa regidén, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o
caracteristicas del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce,

incluyendo elementos naturales, humanos o culturales.

Emblema: un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un

establecimiento mercantil o a una entidad.

Expresidn o sefal de publicidad: toda leyenda, anuncio, frase, combinacion de palabras,
disefio, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y caracteristico,
gue se emplee con el fin de atraer la atencién de los consumidores o usuarios sobre uno o

varios productos, servicios, empresas o establecimientos.

Indicacion geografica: indicaciones que identifican a un producto como originario de un
pais, o0 de una region, o una localidad de ese pais, cuando determinada calidad, reputacion
u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.
Todo signo o combinacion de signos, en cualquier forma, seran susceptibles de constituir

una indicacion geografica.

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

representacion grafica.
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Nombre comercial: Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a

una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.”

Como se establecié anteriormente, la existencia de los signos distintivos se basa en la
necesidad de brindar a los consumidores una orientacion que les facilite examinar las
alternativas que existen en el mercado, y asi poder elegir entre los productos de una

misma categoria o naturaleza, identificAndolos en atencion a su origen, calidad o prestigio.

Existe la posibilidad que varios productos de la misma naturaleza no evidencien una gran
diferencia, pero generalmente se presentan ciertas caracteristicas externas, que ayudan a
los consumidores a elegir el producto o servicio mas conveniente para ellos. Dichas

caracteristicas pueden presentarse en la diferencia de precio, calidad, prestigio, etc.

Por lo tanto, al concederles la facultad a los consumidores de seleccionar entre varios
servicios o productos parecidos, los signos distintivos incentivan a sus titulares a preservar
y mejorar la calidad de los mismos, con el objeto de continuar satisfaciendo las
necesidades, expectativas y preferencias de los respectivos consumidores. Es en base a
esto, que el productor se encontrara beneficiado por la preferencia del pablico, y asi podra
ampliar y mejorar su inversion, lo cual incentivara el crecimiento econdmico y la generacion

de empleos.

Al igual que lo mencionado anteriormente en relacion con los inventos, la persona de

obtener un titulo o certificado que le conceda el derecho exclusivo de utilizar
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por el certificado de inscripcién, un tercero no puede hacer uso del signo registrado en

relacidon con:

a. Los mismos productos o servicios para los cuales se solicité el registro del respectivo
signo de distincidon comercial;

b. Los productos o servicios que sean similares a aquellos para los cuales se registré el
signo, si con ello pudiere causarse confusion o error en el consumidor; 0

c. Las mismas actividades que constituyen el giro de negocios del establecimiento

comercial identificado con el signo.”"®

Claramente se evidencia la necesidad que mantiene una persona de registrar o inscribir su
respectivo signo distintivo para beneficiarse de los derechos que la legislacién le concede,
puesto que al no obtener el mencionado certificado, no existe ningin mecanismo que
ampare al fabricante. Y por consiguiente, no puede exigir sus derechos correspondientes

ante ninguna persona ni ante los tribunales de justicia.

1.2.1.1. Clasificacion de los signos distintivos

Tomando en consideracion lo establecido en la doctrina de la propiedad industrial y lo
reconocido por la practica juridica y comercial, existe una importante clasificacion tripartita
gue se encarga de desglosar y explicar los diferentes tipos de signos distintivos legalmente

reconocidos.

 Ibid.
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a) Signos distintivos figurativos

Esta clasificacién se manifiesta cuando el signo distintivo se encuentra compuesto,

Unicamente, por figuras o dibujos abstractos o reales.

b) Signos distintivos denominativos

Se constituyen cuando el signo se expresa mediante letras, signos de ortografia y/o

numeros. No admiten dibujos ni figuras de ninguna clase.

c) Signos distintivos mixtos

Como el nombre lo afirma, estos signos se caracterizan por mezclar las dos clasificaciones
anteriores. Es decir, que se componen por figuras o dibujos y letras, nimeros o signos

ortograficos.

1.2.2. La marca

Luego de haber comprendido el ambito de estudio de los signos distintivos, puede
entenderse la importancia que las marcas poseen dentro de la esfera de la propiedad
industrial. Asimismo, se afirma que funcionan como mecanismos que se encargan de
proteger derechos de propiedad de las personas, puesto que existen para ayudar a
distinguir un producto, empresa o servicio de otros que sean similares o parecidos en el

mercado o industria.
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También puede decirse que las marcas “ademas de cumplir una funcion de distintividad
entre las mercancias y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras
funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la

indicacion del origen empresarial del producto o servicio y la garantia de cierta calidad.”*®

Doctrinariamente, “la marca es un signo del cual se vale el industrial o el comerciante para
que el publico escoja a través de la diferenciacion, sus productos y servicios, y aplique a
estos los valores empresariales por él desarrollados a través del conocimiento de su origen

empresarial.”"’

1.2.2.1. Naturaleza juridica de la marca

De acuerdo con la doctrina existen dos teorias que buscan explicar la naturaleza juridica

de éste particular signo distintivo.
a) La marca como derecho de la personalidad

Esta vertiente se origina de la doctrina alemana, y explica la existencia de una relacion
juridica personal entre el titular y el respectivo signo distintivo, en la cual se hace
practicamente imposible la transmisién de una persona a otra, puesto que la marca como
rasgo caracteristico de una persona es totaimente inseparable a ella. Dicha teoria surgié
en 1886 y fue utilizada por el tribunal supremo del segundo Reich, en Alemania, hasta la

década de 1920 cuando tomd preponderancia la doctrina de los bienes inmateriales.

16 ,
Ibid.
7 Alemén, Marco Matias. Marcas normatividad subregional de marcas sobre productos y servicios. Pag. 76.

22


Ludwing Godinez
Text Box


b) La marca como un derecho sobre bienes inmateriales

Dicho pensamiento se fundamenta en la teoria planteada por el antiguo magistrado de la
Corte Suprema de Bélgica, Edmund Picard. Este sostuvo “la imposibilidad de encuadrar
los derechos de propiedad intelectual en la division tripartita que expone la teoria
tradicionalista del derecho romano, la cual explica el derecho civil en tres categorias: Los

derechos personales, los derechos reales y las obligaciones.”'®

Dicho tratadista expres6 que los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial
forman una entidad diferente e independiente de los derechos reales; y por esto, decide
afadir una cuarta categoria a la teoria romana denominada iure in re intellectuali, es decir,

derecho de las cosas intelectuales o incorporeas.

Por lo tanto, explica el autor Henry Jessen que el pensamiento de Edmund Picard consistia
en que “esta cuarta clasificacibn comprendia los derechos sobre las obras literarias,
artisticas y cientificas, y los derechos sobre patentes de invencidbn y marcas de

comercio.”"®

Posteriormente, dicha corriente fue admitiendo que no puede hablarse de una cuarta
clasificacion, sino que debe desarrollarse como una subdivision de los derechos reales,
puesto que la marca se representa como un elemento esencial del patrimonio de una
persona o de una empresa. Por lo tanto, al ser considerado como un bien personal o

empresarial, puede llegar a ser transferible y es asi que se convierte en un derecho real.

18 Jessen, Ob Cit; Pag. 34.
 Ibid.
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Es por esto, que en la doctrina se establece que “la propiedad intelectual tiene como
objetivos bienes inmateriales, por ello decimos que se trata de un tipo especial de
propiedad, pues dentro del régimen general del Cédigo Civil, la propiedad es un derecho
real que recae sobre bienes corporales. No obstante, el mismo Cédigo dispone que las

producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores.”?°

En conclusién, cabe afirmar que la naturaleza juridica de la marca puede definirse como un
derecho sobre un bien inmaterial o incorpéreo, ya que forma parte del patrimonio y puede

ejercerse dominio sobre ella, siempre y cuando se apegue a la legislacion respectiva.

1.2.2.2. Clasificacion de las marcas

De acuerdo con la legislacion, la doctrina y la practica existe una larga cantidad de
clasificaciones que buscan especificar los distintos tipos de marcas que han sido
reconocidos a lo largo de la historia hasta tiempos actuales. Para el efecto, resulta

necesario enumerar las clases de marcas consideradas como mas relevantes.
1.2.2.2.1. Clasificacion legal de las marcas
Tomando en consideracion aspectos legislativos nacionales e internacionales, y en base

las distintas jerarquias de los cuerpos normativos, pueden enumerarse las siguientes

clases:

?® Metke, Ricardo. Procedimiento de propiedad industrial Pag. 13.
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a) Marcas registradas

Resulta l6gico afirmar, que se trata de aquellas sobre las cuales pesa un certificado o titulo
legitimo de inscripcion, debido a que ha cumplido con los requisitos necesarios y con los

procedimientos registrales que exige la legislacion vigente.

b) Marcas denominativas o nominales

Como se establecié anteriormente con los signos distintivos, esta clasificacion se aplica a

aquellas marcas que se encuentran constituidas mediante letras, numeros, signos

ortograficos, nombres y frases.

Puede mencionarse, que se requiere de letras Unicamente, es decir, que no cabe la

utilizacion de signos.

¢) Marcas figurativas

También llamadas innominadas, estas aplican primordialmente el efecto ocular, con el

objeto de plasmarse en la memoria visual de los consumidores.

d) Marcas mixtas

Son aquellas que se conforman o se constituyen por la mezcla de signos denominativos y

signos figurativos.

25


Ludwing Godinez
Text Box


SRS JUR/y
& &
25
=5 SECRETARIA
2%
<% <

Sy 4

0
E‘

71900 >

1908 b

N/
¥

&

Teyare &

e) Marcas colectivas

De acuerdo con la definicién legal establecida en el Articulo 4 de la Ley de Propiedad
Industrial de Guatemala, las marcas colectivas son aquellas “cuyo titular es una persona

juridica que agrupa a personas autorizadas por el titular, a usar la marca”.
f) Marcas de certificacion

Son las marcas que se encuentran destinadas a productos o servicios cuya calidad y otras

caracteristicas han sido controladas y certificadas por el titular de dicha marca.
g) Marcas notorias

De acuerdo con Yuri Franco Lépez, “las marcas notorias o notoriamente conocidas, son
aquellos signos que por su uso o promocién poseen gran fama comercial. EI conocimiento
de los productos o servicios identificados con una marca notoria puede deberse a muchas
razones, entre ellas, la calidad de los productos, la publicidad a que han estado expuestos

o su grado de distribuciéon”®'. Resulta importante mencionar, que son inembargables.
h) Marcas sonoras o auditivas

Este particular tipo de marcas se encuentra representado por medio de sonidos que

identifican un producto o servicio determinado. Y de acuerdo con regulaciones

2! Franco; Ob Cit; Pag. 2.
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internacionales, se ha prescrito que ademas de representarse graficamente, mediante

notas musicales o fonogramas, se obliga al titular a registrar una version sonora.

i) Marcas olfativas

Son aquellas que se constituyen por medio de elementos perceptibles a través del sentido

del olfato.

j) Marcas tridimensionales

“Las que estan integradas por elementos, que sin ser denominativos, figurativos o mixtos,
cumplen una funcion distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentacién
o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales

comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.”??

1.2.2.2.2. Clasificacion comercial de las marcas:

A diferencia de la clasificacion legal, aqui se enuncian las reconocidas por el comercio:

a) Marcas de fabrica o industriales:

Estas se encargan de senalar el lugar de origen o el establecimiento donde fue creado un

producto o donde fue elaborado el mismo.

22 |bid.
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geograficas, puesto que se refiere a otra clasificacion de signos distintivos, que distinguen

diferentes aspectos de un producto o servicio.

b) Marcas de comercio

Son las que le garantizan al consumidor la forma como fueron fabricados los productos, los

materiales utilizados y las técnicas aplicadas. De igual forma, garantiza las atenciones y

cuidados con las que se trata a la clientela respectiva.

¢) Marca de agricuitura

Se utilizan para identificar determinados productos agricolas. Aqui se pueden nombrar los

cultivos, las semillas, las plantas, etc.

d) Marcas en idioma extranjero

Resulta [6gico afirmar que consisten en aquellas que se conforman por palabras genéricas

o especificas que forman parte de un lenguaje extranjero.

e) Marcas registradas con nombres de personas o seudénimos

Esta particular clasificacion, ha causado discusion con respecto a su reconocimiento al

momento de inscribirse. El criterio unificado, tomado en la practica registral, establece que
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pueda ser admitido en el registro respectivo.

Un ejemplo de lo expuesto en el parrafo anterior, puede ser la marca Calvin Klein.

1.3. La regulacion marcaria en la legislacién nacional

En Guatemala, todo lo referente al ambito marcario se encuentra regulado en la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica. Como se plante6 con
anterioridad, dicho cuerpo normativo proporciona una definicion genérica de la marca y sus

respectivas clasificaciones.

“Articulo 4. Terminologia. A los efectos de esta ley se entendera por:

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

representacion grafica.

Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona juridica que agrupa a personas

autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de certificacion: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas

caracteristicas o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.”
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marcas podran consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas,

figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifietas, orlas, lineas y franjas
y combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos

signos.”

Sin embargo, no todos los signos pueden ser aceptados por el registro para constituir una
marca, ya que la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, en sus Articulos 20 y 21,

especifica los casos en que resulta inadmisible la inscripcién correspondiente.

“Articulo 20. Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser registrado como
marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los

siguientes casos:

a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual
se aplique;

b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique
o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio que
se trate;

c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplique;

d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicacidbn que, en el lenguaje
corriente, técnico o cientifico, o en los usos comerciales del pais, sea una designacion

comun o usual del producto o del servicio de que se trate;

30


Ludwing Godinez
Text Box


servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o del

servicio de que se trate, su traduccién a otro idioma, su variacion ortografica o la

construccion artificial de palabras no registrables.”

“Articulo 21. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podra ser registrado como
marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algiin derecho de

tercero.” En via puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresion de publicidad comercial
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos 0 similares
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar
confusidon o crear un riesgo de asociacidbn con esa marca o expresion de publicidad

comercial;

Si el signo puede causar confusion por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un
emblema usado en el pais por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o
establecimiento que negocie normalmente con mercancias o preste servicios iguales o
similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su

distintividad;

Si el signo constituye una reproduccion, imitacion, traduccion o transcripcion, total o
parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no se encuentre debidamente

registrada en el pais.
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Al igual que varias legislaciones internacionales, la Ley de Propiedad Industrial
Guatemala determina, detalladamente, la serie de pasos que deben seguirse y los
requisitos que deben cumplirse para poder registrar una marca comercial. También
enuncia postulados que desarrollan limitadamente los aspectos generales y registrales

referentes a las marcas colectivas y a las marcas de certificacion.

Por ultimo, el Articulo 62 de la ley citada, culmina la regulacibn marcaria, con la

enumeracion de las causales de extincion del registro de una marca.
“El registro de una marca se extingue:

a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovacion;
b) Por cancelacion a solicitud del titular;

¢) Por cancelacion debida a la generizacidon de la marca;

d) Por falta de uso de la marca; y

e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.”

Es importante mencionar, que la ley citada desarrolla de manera correcta todo lo relativo al
derecho marcario, puesto que sus regulaciones son claras, precisas y completas. Sin
embargo, presenta deficiencias en el estudio de las marcas colectivas y de las marcas de

certificacion.

De igual forma, no logra determinar expresamente sobre la posibilidad de plantear una

medida cautelar de embargo sobre una marca comercial; es por esto, que en el presente
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la creacion de reformas concretas a la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.
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CAPITULO I

2. El embargo como medida que garantiza cumplimiento de obligaciones

A lo largo de la presente investigacion, se ha establecido reiteradamente, que resulta
necesaria la adicion de una norma en la Ley de Propiedad Industrial, que regule la
posibilidad de plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial. Es
por esto, que luego de haber desarrollado los aspectos fundamentales del derecho
marcario, se requiere de un estudio minucioso que explique a grandes rasgos la teoria
general de las medidas cautelares y del embargo especificamente. Todo esto, con el
objeto de complementar las disposiciones legales y doctrinarias de la marca con las

disposiciones juridicas y doctrinarias del embargo.

2.1. Medidas Cautelares

De conformidad con los pensamientos doctrinarios, la medida o providencia cautelar es

“aquella anticipacion provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada

a prevenir el dafio que podria derivar del retardo de la misma.”??

Asimismo, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Mauro Chacén, cita al

tratadista Guasp en donde se define el proceso cautelar como “aquel proceso que tiene

por objeto facilitar otro proceso principal garantizando la eficacia de su resultado”*

B Calamandrei, Piero. Providencias cautelares, Pag. 45.
* Manual de derecho procesal civil guatemalteco, Pag. 154
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buscan garantizar las resultas de un proceso principal. Para el efecto, manifiesta el doctor

en derecho Mauro Chacén, que para Calamandrei “las medidas cautelares pretenden
hacer compatibles las exigencias basicas de la justicia; frente a hacer las cosas pronto,
pero mal, y hacerlas bien, pero tarde, dichas providencias permiten conjugar las ventajas

de la rapidez con la ponderacion y la reflexion en la solucién de cuestiones.”

2.1.1. Caracteristicas de las medidas cautelares

Luego de haber expuesto ciertas definiciones y criterios doctrinarios, resulta relevante
enumerar y explicar brevemente cada una de las caracteristicas que se encuentran
contenidas en algunas o en todas las providencias o medidas cautelares reconocidas por

la legislacion.
a) Instrumentalidad

Esta caracteristica consiste en que la medida cautelar funciona como un instrumento que
puede llegar a utilizarse dentro de un proceso principal de conocimiento o en uno de

ejecucion.

Puede decirse que su resultado determina la extincién de la providencia respectiva, ya sea
por el rechazo de la demanda o porque logré transformarse en una medida ejecutiva. Es

decir, que al momento de resolverse se disuelve la respectiva providencia precuatoria.

2 Ibid. P4g. 154.

36


Ludwing Godinez
Text Box


b) Provisionalidad

Como el nombre lo expresa, dichas medidas no poseen un caracter principal o definitivo,
por lo que la respectiva providencia desaparecera, al tornarse indtil el aseguramiento, al
momento de desestimar la pretension, o cuando la sentencia ha sido cumplida o

correctamente acatada.

c) Temporalidad

Basicamente, puede afirmarse que la temporalidad consiste en que la medida cautelar
mantendra una duracién condicionada, puesto que va a depender de la prolongacion que

muestre el proceso principal.

De acuerdo con el doctor en derecho Mauro Chacoén, “por su naturaleza las providencias

cautelares nacen para extinguirse cuando desaparezcan las razones que las motivaron.”?®

La provisionalidad y la temporalidad se encuentran intimamente ligadas y muchas veces
puede llegar a existir cierta confusion al tratar de definirlas, es por esto que el autor Piero
Calamandrei trata de diferenciarlas, estableciendo que temporal es, simplemente, “lo que
no dura siempre; lo que independientemente de que sobrevenga otro evento, tiene por si
mismo duracién limitada; provisorio, es en cambio, lo que esta destinado a durar hasta

tanto que sobrevenga un evento sucesivo.”?’ Dicha diferencia aplica a ciertas medidas.

% Ibid. Pag. 158.
¥ Ob. Cit; P4g. 36.
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d) Variabilidad

Consiste en que todas las medidas cautelares que sean utilizadas dentro de un proceso
cautelar, pueden llegar a ser modificadas o eliminadas en el momento en el que acaezca

un cambio en la situacién de hecho que les haya dado origen.

Varios autores han manifestado que existen dos clases de variabilidad, una positiva y otra
negativa. Siendo la primera la que acepta modificaciones a la respectiva providencia

cautelar, y la segunda la que extingue o suprime dicha medida.

De igual forma, puede decirse que dicha variabilidad afecta en todo o en parte a la medida

cautelar que corresponda.

e) Rapidez en el procedimiento

Esta caracteristica se aplica mayormente en el proceso cautelar, y trata sobre la urgencia y
la brevedad con la que debe ser aplicada y resuelta la correspondiente providencia

precautoria.

2.1.2. Requisitos o fundamentos de las medidas cautelares

De acuerdo con la doctrina cientifica sobre las providencias cautelares, existen tres
fundamentos o requisitos imprescindibles que deben cumplirse para que estas puedan

llegar a ser adoptadas.
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a) Periculum in mora (peligro en el retraso o en el retardo)

Este fundamento se basa en un peligro especifico que pueda llegar a presentarse debido a
la larga duracion del proceso principal de conocimiento, puesto que al existir un retraso
extensivo, se incrementa la posibilidad de causar un dano mayor o de agravar el daho

principal.

El ex magistrado espafol Julio Calvet Botella cita al autor Carlos De Miguel y Alonso, el
cual define al periculum in mora como aquel “temor urgente y razonable de un dafho
juridico posible, inminente e inmediato de ser causado por el deudor durante el desarrollo

del proceso principal, alterando la situacion inicial existente.”®®

Asimismo, el actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad explica el mencionado
fundamento: “mientras que el dafio ya causado encuentra su remedio en los procesos de
conocimiento y de ejecucion, el proceso cautelar trata de evitar que ese dano se agrave

como consecuencia de la duracion de aquellos.”®® Es decir, que es un proceso precautorio.

b) Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)

Este requisito requiere de la existencia de ciertos indicios que demuestren la seriedad y la

buena fe o apariencia de buen derecho con la que tiene que actuar la persona que

interponga la respectiva medida cautelar. Especificamente, puede decirse que el presente

% Medidas cautelares civiles. Pdg. 449.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344080176?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Conten
t; Fecha de consulta: 27/01/2015

¥ Mauro Chacon, Ob. Cit; Pag. 155.
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prueba al momento de plantear la providencia cautelar, pues se necesita de la
concurrencia de ciertos indicios probatorios para que el juzgado conceda la medida

correspondiente.

c) Prestacion de caucion

De conformidad con el criterio del actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad,
Mauro Chacdén, dicho fundamento puede entenderse de la siguiente manera:
“‘Normalmente la adopcion de las medidas cautelares queda condicionada a que el
solicitante de las mismas preste caucion para asegurar la eventual indemnizacién de los
dainos y perjuicios causados al demandado, ante la posibilidad de que al final del proceso

principal, el de conocimiento o declaracion, la pretension del actor sea desestimada.”°

Es decir, que debe existir un mecanismo que asegure la legitimidad de la medida cautelar
planteada por el interponente, y asi poder funcionar como una especie de garantia que se

encarga de cubrir los dafios y perjuicios originados por la aplicacion de la providencia.

2.1.3. Clasificacion de las medidas cautelares

Para arribar a un mejor entendimiento sobre las distintas clases de las providencias
cautelares, resulta necesario explicar tanto el ambito doctrinario, como las regulaciones

legales vigentes establecidas en el Cddigo Procesal Civil y Mercantil.

* Ibid. Pag. 156.
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Clasificacion doctrinaria

En la doctrina, el autor Piero Calamandrei “ha sido el mayor exponente de estudios sobre

rovidencia cautelares.”' Es por esto, que se expone la clasificacion planteada por él.
p

a) Providencias instructorias anticipadas

De acuerdo con Calamandrei, estas medidas son utilizadas “con la finalidad de fijar y de

conservar ciertas resultas probatorias, para que luego puedan ser aplicadas en un proceso

de cognicién futuro y principal.”*? Por ejemplo: la prueba anticipada.

b) Providencias dirigidas a asegurar la ejecucion forzada

Esencialmente, “se interponen con el objeto de impedir la dispersion de los bienes que

puedan ser objeto de la ejecucion forzada.”® Es decir, aquellas medidas que garantizan la

integridad de los bienes objeto de la ejecucion judicial.

c) Anticipacion de providencias decisorias

Son aquellas medidas que deben ser interpuestas y aplicadas mientras se espera que el

proceso principal arribe a su decisidon definitiva, puesto que al no actuar rapidamente, se

presenta la posibilidad o el riesgo de que se causen dainos irreparables.

*! Ob. Cit; Pag. 56.
*2 |bid.
* Ibid.

41


Ludwing Godinez
Text Box


d) Providencias de caucion o cauciones judiciales

Calamandrei las define como “las providencias que funcionan como aseguramiento
preventivo del eventual derecho al resarcimiento de los dafos, que podra surgir si en el

juicio definitivo la medida es revocada, a favor de aquel contra quien ha sido decretada.”*

2.1.3.2. Clasificacion legal

Segun el doctor en derecho Mauro Chacén Corado, “la clasificaciéon planteada por
Calamandrei ha perdido sustento y aplicabilidad, sobre todo porque enumera a la prueba
anticipada como una clasificacion viable, lo cual resulta inapropiado e improcedente debido

a que esta medida no posee el caracter de cautelar.”®

Es por esto, que el actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, especifica que la
clasificacion a seguir es la planteada por el Cédigo Procesal Civil y Mercantil. Ya que, es la

aplicable a Guatemala por ser una norma con caracter positivo y vigente.

a) Medidas para garantizar la seguridad de las personas

Como el nombre lo establece, estas se encargan de proteger a las personas y se

encuentran reguladas del Articulo 516 al 522 del Codigo Procesal Civil y Mercantil de

Guatemala.

* Ibid. Pag. 64.
* Ob cit; Pag. 158
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b) Medidas para asegurar la presencia del demandado

Dentro de esta categoria solo puede encuadrarse la medida cautelar de arraigo, la cual se
expresa en el Articulo 523 del Codigo Procesal Civil y Mercantil. Resulta necesario
mencionar que este tipo de providencia, recae siempre sobre personas y no sobre objetos

o bienes.

c) Medidas para garantizar la esencia de los bienes

Aqui pueden mencionarse: la anotacion de la demanda y el secuestro, medidas reguladas

en el Articulo 526 y 528 respectivamente.

d) Medidas para garantizar la productividad de los bienes

En esta clasificacion se encuentra, unicamente, la medida cautelar de intervencion,
determinada en el Articulo 529 del Codigo Procesal Civil y Mercantil, y en el Articulo 661

del Cédigo de Comercio guatemalteco.

e) Medidas para garantizar el pago de créditos dinerarios

Por ultimo, cabe encuadrar dentro la presente categoria, la medida cautelar de embargo, la
cual promueve como la principal providencia de estudio en el presente trabajo de
investigacion. El embargo como medida cautelar se encuentra legislado en el Articulo 527

del Codigo Procesal Civil y Mercantil, y de igual forma, se desarrolla su aplicabilidad en los
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procedimientos de ejecucion en los articulos 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 y =
306 del mencionado cuerpo normativo. Es importante mencionar, que la legislacion regula

dos clases de embargo, las cuales seran explicadas posteriormente.

2.2. El embargo

Debido a la importancia que mantiene el embargo con el tema propuesto a investigar, se
necesita de un analisis profundo que desarrolle los aspectos doctrinarios y legales mas
relevantes de la mencionada providencia, todo esto con el objeto de arribar a la conclusién
sobre la procedencia o no de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca

comercial.

Doctrinariamente, puede definirse como “aquel medio de ejecucidn forzada por el cual un
acreedor hace poner en manos de la justicia los bienes de su deudor, a fin que se los haga

vender en publica subasta y le paguen con lo que se obtenga.”36

En base a dicha definicién, puede afirmarse que la funcion principal del embargo consiste
en obtener dinero 0 en conseguir algo que sea susceptible de poder ser transformado en
dinero, puesto que se necesita de medios que puedan cumplir o satisfacer los adeudos
que existen a favor del acreedor. Pero no todas las cosas u objetos poseen la
caracteristica de embargabilidad, para que un bien pueda ser considerado como

embargable se necesita del cumplimiento previo de las siguientes circunstancias:

3 Enciclopedia juridica. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/embargo/embargo.htm; fecha de consulta
10/02/2015
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existencia de un objeto que pueda ser vendido o enajenado.

Como segundo punto, se necesita que la cosa embargada pertenezca al patrimonio del
ejecutado, puesto que se prohibe afectar bienes de terceros al momento de plantear la

mencionada providencia cautelar.

Asimismo, se requiere que no pese alguna causa de inembargabilidad sobre el bien en
cuestion, es decir que la legislacion vigente no debe determinarlo como algo que no puede

ser susceptible de un embargo.

Y, por ultimo, también se necesita que la cosa o el bien mantengan cierta facilidad para
poder ser vendido, pues se le dara prioridad de embargo a los objetos que muestren mayor

sencillez en su promocién y venta.

2.3. Clasificacion del embargo

Para la teoria general del embargo, existe una clasificacion, de caracter doctrinario, que es
considerada como la mas relevante en su aplicacion, puesto que se encarga de explicar

los distintos momentos en los que puede ser interpuesta y resuelta la mencionada medida.

Especificamente, dicha clasificacion, estudia y desarrolla el embargo preventivo, el
embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. Cada uno de estos, posee un proceso y

caracteristicas especificas.
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2.3.1. El embargo preventivo

Es aquel tipo de embargo “que se traba para evitar que resulte ilusoria una futura
sentencia judicial, e impide que el deudor, durante la tramitacion de un pleito, se

desprenda de bienes, y con ello se torne insolvente.”’

Basicamente, puede decirse que el embargo preventivo busca garantizar la correcta
ejecucion de la sentencia que se dicte en el juicio respectivo, ya que se anticipa al proceso
con el objeto de asegurar los bienes patrimoniales del deudor, y asi obtener una cantidad
de dinero que permita hacer cumplir lo- _establecido en la resolucion judicial

correspondiente.

En el ordenamiento juridico vigente de Guatemala, esta clase de embargo se encuentra
regulado en el Articulo 527 del Codigo Procesal Civil y Mercantil, en el cual se establece lo

siguiente:

‘Podra decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor
de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los articulos

referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecucion.”

Al igual que las demas medidas cautelares, el embargo preventivo depende de la
existencia de un juicio posterior que legitime la ejecucion de dicha providencia, es por esto,

que al momento de ser autorizada y aplicada por el juez, el solicitante de la medida tiene

*7 Ihid.
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corresponda. En base a esto, el Codigo Procesal Civil y Mercantil se encarga de regular lo

anteriormente expuesto, de la siguiente manera:

“Articulo 535. Promocion inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el
que la pidié debera entablar su demanda dentro de quince dias, si el proceso hubiere de
seguirse en el lugar en que aquella se dict6. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez

tomara en cuenta el término de la distancia.

Si el actor no cumple con lo dispuesto en el parrafo anterior, la providencia precautoria se

revocara al pedirlo el demandado, previo incidente.”

2.3.2. El embargo ejecutivo

El embargo ejecutivo es aquel que procede Unicamente cuando el acreedor exhibe un
titulo que trae aparejada una ejecucion o cuando cuenta con una sentencia condenatoria a
su favor. En pocas palabras, y como el nombre lo establece, puede afirmarse que esta

medida cautelar, es la que se lleva a cabo en los procesos de ejecucion.

Basicamente, funciona como el primer paso de la venta forzada de los bienes del
respectivo deudor, puesto que el juez decide trabar los bienes que correspondan a la
deuda, para luego someterlos a las condiciones y procedimientos de la subasta legal. Todo
lo referente al embargo ejecutivo se encuentra regulado en el Cédigo Procesal Civil y

Mercantil guatemalteco, especificamente del Articulo 297 al Articulo 312.
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con el remate de dicho signo distintivo, mediante la venta judicial en publica subasta.

2.3.3. El embargo ejecutorio

Esta clase de embargo se manifiesta cuando no se han planteado excepciones al progreso
de la ejecucion, o cuando hayan sido desestimadas por una sentencia firme. Es decir,

cuando el embargo se vuelve definitivo.

Es por lo anteriormente expuesto, que luego de tener caracter de definitividad, debe
procederse a la realizacion de los bienes embargados mediante la venta judicial, para

poder pagar al acreedor la deuda respectiva.

2.4. Medida cautelar de embargo en el ambito marcario

A lo largo de la presente investigacion, se ha mencionado sobre la necesidad de regular
expresamente la posibilidad de embargar marcas comerciales, con el objeto de garantizar

el pago de obligaciones.

En Guatemala, no se ha presentado un caso concreto notorio que evidencie la existencia
de marcas embargadas, asi como tampoco existe jurisprudencia al respecto que pueda
iluminar el camino sobre esta tematica. Especificamente, el problema se origina por la falta

de regulacion que existe en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, referente a la
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viabilidad de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca. Es decir, que al no~Zuss.
existir una norma que determine la procedencia de dicha medida en el ambito marcario, su

uso es practicamente inexistente en los tribunales de justicia.

De igual forma, resulta necesario sefalar que la falta de aplicaciébn del embargo de
marcas, trae consigo varias consecuencias juridicas desfavorables para las personas
individuales o juridicas que hayan sido vulneradas o agraviadas por el titular de una marca,
puesto que no existe un mecanismo juridico viable que pueda reintegrar grandes sumas de

dinero o que pueda resarcir los dafos graves que se hubieren causado.

Es en base a lo anterior, que resulta necesaria la creacion de una norma especifica que se

encargue de regular la procedencia de trabar una marca mediante un embargo, y asi poder

aclarar o resolver la problematica planteada en el presente trabajo investigativo.
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CAPITULO Il

3. El embargo de marcas y reformas a la legislacion nacional aplicable

3.1. El embargo de marcas comerciales

Esencialmente, el embargo marcario puede ser definido como aquella medida cautelar
que, al ser planteada por una persona con legitimo derecho, se encarga de trabar una

marca comercial con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones dinerarias.

Este particular tipo de embargo, se interpone con el propésito especifico de asegurar el
pago de altas sumas de dinero, puesto que no solo vulnera los derechos de propiedad que
se tienen sobre la marca, sino que también se ven afectados los respectivos bienes y

servicios que la misma titula.

Es decir, que si se llega a concretar la ejecucién de la marca embargada, se trasladaria el
titulo de propiedad correspondiente aparejado de los productos y servicios que se

encuentren protegidos por el mencionado signo distintivo.

Como se ha establecido, en Guatemala no existe jurisprudencia especifica, ni antecedente
alguno, que demuestre la aplicacién del embargo marcario en los tribunales de justicia. Es
por esto, que resulta necesario analizar los antecedentes judiciales internacionales y sus
respectivas legislaciones, para lograr un mejor entendimiento sobre la procedencia y el

desarrollo procesal de este tipo de embargo.
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3.1.1. Antecedentes internacionales

En la dltima década, se han presentado varios casos en los que se ha logrado evidenciar
la posibilidad de embargar marcas. Estos antecedentes han surgido en otros paises, y se

han manifestado en litigios laborales, arbitrales, civiles y penales.

a) Bufete juridico Ojeda, Gutierrez, Espinoza y Asociados (OGESA) vs. Shell

Chemical Company y Dole Food Company:

Este caso surge en Nicaragua, y consiste en que 4,200 bananeros se vieron afectados por
el pesticida Nemagon (DBCP) que era utilizado irresponsablemente por la Shell Chemical
Company y Dole Food Company. Los agraviados fueron representados por el bufete
juridico OGESA, los cuales plantearon un embargo sobre la marca Shell, para garantizar el
pago de $489.4 millones de ddlares de los Estados Unidos de América, a favor de 500

bananeros que sufrieron enfermedades graves por dicho pesticida.

El 29 de julio del 2005, los tribunales resolvieron a favor de OGESA. Y en diciembre del
mismo afo, la juez Vida Venavente dicté el mandamiento de ejecucion que embargaba la
marca Shell, para responder por los danos y perjuicios que reclamaban las victimas del

Nemagon.

El 13 de enero del 2006, el juez suplente sexto local penal, Felipe Jaimes, ejecutd el primer
embargo en una gasolinera Shell nicaragliense, en donde anuncié que dicha marca

pertenecia a los 500 bananeros perjudicados.
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b) Empresa Servipronto vs. McDonald’s:

El litigio se origind debido a que la compafia McDonald’s le cancelé la franquicia a la
empresa salvadoreia Servipronto, argumentando que ésta no cumplia con los requisitos
de calidad de la firma. En el 2005, la cAmara segunda de lo civil de San Salvador ordenoé a
la empresa estadounidense pagar la indemnizacién de 23, 9 millones de dolares a la
empresa salvadorefia por dafios y perjuicios. Sin embargo, Mcdonald’s nunca efeétué el

pago de dicha indemnizacion.

En el 2012, el juez cuarto de lo mercantil, Roberto Edmundo Jiménez Molinas, ordené el
mandamiento de embargo sobre los bienes de McDonald’s, pero dicha compaiia ya habia
traspasado todos sus bienes y su franquicia a la empresa guatemalteca McDonald’s

Mesoamérica, por lo que no poseia ningun bien dentro del territorio salvadorefio.

En base a esto, se procedido a solicitar el embargo de las marcas de la empresa
estadounidense, y el 13 de agosto del 2012, el propietario de Servipronto, Roberto Bukele,
establecié que se habian embargado 56 marcas pertenecientes a McDonald’s en El

Salvador, y que ya se habian colocado las anotaciones en el registro correspondiente.
c) Luis Octavio Salazar Rivera vs. Magnicharters o Magniturs S.A.:

El arbitraje laboral inicié en 2005 ante la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje numero
56 de la ciudad de Canclin, México, debido a que la empresa Magnicharters despidio

injustificadamente a Luis Octavio Salazar Rivera.
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Salazar fuera indemnizado por el monto de 3.5 millones de pesos, mas los salarios caidos

hasta la fecha de cumplimiento.

Hasta marzo del 2012 se comienza a trabar embargos sobre los bienes de la empresa y
sus respectivas cuentas de banco, pero dado que los embargos resultaban imposibles de
ejecutar por las acciones planteadas por los patronos, se optd por embargar todas las

marcas, nombres comerciales y avisos comerciales de la empresa.”38

En el presente caso, fueron embargadas 26  marcas, mas los nombres y avisos

comerciales Magnicharters.

3.1.2. Procedencia del embargo de marcas

Como se manifestd al final del capitulo segundo, en Guatemala no existe una norma
especifica que logre determinar la procedencia o improcedencia del embargo marcario; por

esto, se necesita de un analisis juridico que afirme la viabilidad de plantear dicha medida.

Como primer punto, se necesita precisar cual es la naturaleza juridica de las marcas
comerciales, por lo que se hace pertinente reiterar lo planteado en el primer capitulo del

presente trabajo de investigacion.

% Alday Nieto, Hugo. Embargo a bienes intangibles son una opcién eficaz para lograr el pago de créditos laborales
devenidos de un laudo firme. http://diariojuridico.com.mx/entrevista-destacada-2/embargo-a-bienes-intangibles-son-
una-opcion-eficaz-para-lograr-el-pago-de-creditos-laborales-devenidos-de-un-laduo-firme-hugo-alday.html; Fecha de
Consulta 28/03/2014
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consideradas como cosas mercantiles, es decir, como aquellos bienes que forman parte

del patrimonio empresarial o comercial.

Sin embargo, surge la duda sobre como determinar la verdadera naturaleza juridica de
estos bienes tan peculiares, ya que existe dificultad al tratar de encuadrarlos dentro de la
teoria del derecho romano, la cual dividia los postulados del derecho civil en: derechos

personales, derechos reales y obligaciones.

Como se afirmo en el primer capitulo del presente trabajo investigativo, la marca posee
una naturaleza juridica de bien inmaterial, y en base a esto, le otorga a su respectivo
titular, un derecho subjetivo que le proporciona la capacidad de utilizarla de manera

exclusiva, ya que se impide el uso no autorizado de terceras personas.

Asimismo, se asevera que al ser considerada como un bien, la marca forma parte del

patrimonio de su legitimo titular.

Por lo tanto, al existir algun incumplimiento de obligaciones por parte de este, sus
respectivos acreedores pueden optar por embargar y rematar dicha marca, siempre y

cuando no exista una prohibicion legal que impida el planteamiento de dicha medida.

En el Articulo 306 del Cédigo Procesal Civil y Mercantil se estipulan expresamente los
bienes o cosas sobre los cuales no puede recaer un embargo. Es decir, aquellos que por

su peculiar naturaleza, no pueden ser afectados por la mencionada providencia.
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bienes:

Los ejidos de los pueblos y las parcelas concedidas por la administracion publica a los
particulares, si la concesién lo prohibe.

Las sumas debidas a los contratistas de obras pulblicas, con excepcién de Ia;
reclamaciones de los trabajadores de la obra o de los que hayan suministrado
materiales para ella; pero si podra embargarse la suma que deba pagarse al contratista
después de concluida la obra.

La totalidad de salarios o sueldos y de honorarios, salvo sobre los porcentajes
autorizados por leyes especiales y, en su defecto por el Codigo de Trabajo.

Las pensiones alimenticias presentes y futuras.

Los muebles y los vestidos del deudor y de su familia, si no fueren superfluos u objetos
de lujo, a juicio del juez; ni las provisiones para la subsistencia durante un mes.

Los libros, utiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesién, arte u oficio
a que el deudor esté dedicado.

Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso, habitacion y
usufructo, pero no los frutos de este.

Las pensiones, montepios o jubilaciones menores de cien quetzales al mes que el
Estado acuerde y las pensiones o indemnizaciones en favor de invalidos.

Los derechos que se originen de los seguros de vida, o de dafios y accidentes en las

personas.

10. Los sepulcros o mausoleos.

11. Los bienes exceptuados por leyes especiales.
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12. Las naves mercantes, salvo las excepciones que establece la ley.”

Lo anterior debe ser complementado con lo que se encuentra regulado en el Articulo 301

del mencionado cuerpo normativo, en donde se expone que:

El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo,
pero el ejecutor no embargara sino aquellos que, a su juicio, sean suficientes para cubrir la

suma por la que se decreté el embargo mas un diez por ciento para liquidacién de costas.

En base a los dos articulos citados, puede concluirse que ante la falta del pago voluntario
del deudor o ante una legitima orden judicial, el acreedor puede sefalar los bienes sobre
los cuales debe recaer el embargo, siempre y cuando no se trate de cosas declaradas
como inembargables por la legislacion vigente, o que por su naturaleza se haga imposible

la practica de dicha providencia.

Es decir, que al no encontrarse dentro de las estipulaciones de inembargabilidad, y
siempre que el acreedor asi lo disponga, una marca comercial puede llegar a ser afectada
por el planteamiento de una medida de embargo precautorio 0 de embargo ejecutivo
cuando el valor de esta sea suficiente para cubrir el monto adeudado por el respectivo

demandado.

Luego de haber afirmado que es posible plantear una medida cautelar de embargo sobre
una marca comercial, debe procederse a explicar la forma como debe llevarse a cabo el

tramite o el procedimiento de dicha providencia.
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3.1.3. Funcionamiento del embargo de marcas

Tomando en consideracion lo expuesto sobre las dos clases de embargo que existen, se

requiere del desarrollo de distintos procedimientos para llevar a cabo cada uno de ellos.

3.1.3.1. Funcionamiento del embargo precautorio o preventivo

Al tratarse de una medida cautelar, no existe gran diferencia entre el embargo precautorio
de marcas y el embargo precautorio de cualquier otro bien en cuestion. Basicamente,
puede interponerse dentro de la demanda que corresponda y ahi determinar que lo que se
pretende es embargar una marca comercial, o también puede iniciarse un proceso cautelar

en donde se designa el embargo de dicho signo distintivo.

Es importante mencionar, que en el caso de optar por esta ultima opcion, la ley otorga un
plazo de 15 dias para que el interponente plantee su respectiva demanda ante un tribunal
competente, pues de lo contrario, el demandado puede solicitar en incidente, la revocacion

de dicha medida; y el solicitante, se encontraria obligado a pagar costas y dafos.

Lo expuesto anteriormente se encuentra regulado en el Cédigo Procesal Civil y Mercantil,

el cual establece lo siguiente:

“Articulo 535. Promocién inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el
que la pidi6 debera entablar su demanda dentro de quince dias, si el proceso hubiere de
seguirse en el lugar en que aquella se dict6. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez

tomara en cuenta el término de la distancia.”
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Si el actor no cumple con lo dispuesto en el parrafo anterior, la providencia precautoria se

revocara al pedirlo el demandado, previo incidente.

Una vez promovida la providencia cautelar, el interponente debe esperar a la culminacién
del proceso en cuestion para que se dicte si procede o no su pretensidn. Si se declara con
lugar, debe utilizar la resolucién respectiva como titulo ejecutivo para iniciar el proceso de
ejecucion que por ley corresponda; y es en esta etapa, donde el ejecutado debe cancelar
el pago requerido, o de lo contrario, se procedera al remate de la marca que fue

embargada durante el proceso principal.

3.1.3.2. Funcionamiento del embargo ejecutivo

En base a lo previamente establecido, el embargo ejecutivo es aquel que se lleva a cabo
dentro de un proceso de ejecucién cuando el obligado se rehisa a pagar o cuando no

puede cancelar el pago requerido por el ejecutor que nombra el juez.

Lo anterior se encuentra regulado en los siguientes Articulos del Codigo Procesal Civil:

“Articulo 297. Mandamiento de ejecucidn. Promovida la via de apremio, el juez calificara el
titulo en que se funde, y si lo considerase suficiente, despachara mandamiento de

ejecucion, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, en su caso.”

“Articulo 298. Ejecutor. El juez designara un notario, si lo pidiere el ejecutante, o uno de los

empleados del juzgado, para hacer el requerimiento y embargo o secuestro, en su caso.
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continuacién del mandamiento. Si no se hiciere el pago en el acto, procedera el ejecutor a

practicar el embargo.”

En cuanto al desarrollo del embargo ejecutivo de una marca comercial, puede afirmarse
que son totalmente aplicables las estipulaciones contenidas en los dos Articulos que
anteceden. Sin embargo, debido a la particular naturaleza de este signo distintivo, no todas
las regulaciones contenidas en el Cédigo Procesal Civil y Mercantil son procedentes al

momento de embargar y rematar una marca.

Especificamente, puede decirse que lo establecido en el Articulo 305 de dicho cuerpo
normativo, con respecto a que la figura del depositario debe mantener la posesién de los
bienes hasta que se lleve a cabo el remate respectivo, no resulta viable al momento de
practicar esta clase de embargo, ya que el contenido de la norma referida se encuentra

destinado a bienes corporales exclusivamente.

Como se anotd con anterioridad, la marca funciona como un bien inmaterial, y por lo tanto,

no puede ser aprehendida corporalmente ni entregada a un depositario.

Es por esto, que debe suprimirse la actividad del depositario, y en consecuencia, para
concretar el embargo de una marca, el ejecutor debe acudir al Registro de la Propiedad
Intelectual para presentar el mandamiento judicial en donde conste que, por falta de pago,
se ordena que se realice la inscripcion o anotacion del embargo en el titulo registral de la

marca comercial respectiva.
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publica subasta. Segun el Cédigo Procesal Civil y Mercantil, dicha etapa procesal debe

llevarse a cabo de la siguiente manera.

“Articulo. 313. Orden de remate. Hecha la tasacién o fijada la base para el remate, se
ordenara la venta de los bienes embargados, anunciandose tres veces, por lo menos, en el

Diario Oficial y en otro de los de mas circulacién.

Ademas, se anunciara la venta por edictos fijados en los estrados del Tribunal y, si fuere el
caso, en el Juzgado Menor de la poblacidn a que corresponda el bien que se subasta,

durante un término no menor de quince dias.

El término para el remate es de quince dias, por lo menos, y no mayor de treinta dias.”

“Articulo 315. Remate. El dia y hora senalados, el pregonero del Juzgado anunciara el
remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomara nota.
Cuando ya no hubiere mas posturas, el juez las examinard y cerrara el remate
declarandolo fincado en el mejor postor y lo hara saber por el pregonero. De todo esto se
levantara un Acta que firmaran el juez, el secretario, el rematario y los interesados que

estén presentes y sus abogados.”

Es importante mencionar que en el periodo de tiempo que transcurre entre la anotacién del
embargo y la inscripcion de la adjudicacion correspondiente, el ejecutado puede seguir

ejerciendo el uso exclusivo sobre su marca, puesto que su embargo no significa la pérdida
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total de su titularidad. Es por esto, que el deudor tiene la capacidad de impedir la venta d
su marca, siempre y cuando, pague integramente el monto adeudado antes de que se

concrete la transferencia de titular en el Registro.

El Cédigo Procesal Civil y Mercantil lo regula asi:

“‘Articulo 322. Rescate de los bienes rematados. El deudor o el dueno de los bienes
rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta, mientras no se haya
otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando integramente el monto de la

liquidacién aprobada por el juez”

Luego de haberse realizado el remate, el dinero que se haya obtenido sera entregado al
ejecutante con el objeto de cubrir el monto adeudado por el ejecutado. Y por consiguiente,
el nuevo titular de la marca mantendra el uso exclusivo y debera trabajar para que no se

pierda el prestigio y reconocimiento que la misma haya obtenido con anterioridad.

3.2. La marca de certificacion como bien inembargable

En el presente capitulo se ha llegado a concluir que una marca comercial puede ser objeto
de un embargo precautorio y de un embargo ejecutivo, debido a que no existe una
prohibicion legal expresa que impida la practica de dicha medida. Sin embargo, el estudio
de la marca de certificacion muestra un camino totalmente diferente, puesto que la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, contiene una norma especifica que prohibe el

embargo de esta clase de signo distintivo.
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certificacion por su naturaleza no podra ser objeto de ningun gravamen, embargo u otra

providencia cautelar o de ejecucion judicial.”

La marca de certificacion sélo podra ser transferida con la entidad titular del registro. En
caso de disolucién o desapariciéon de la entidad titular, la marca de certificacion podra ser
transferida a otra entidad idonea, previa autorizacién de la autoridad administrativa que

aprobd el reglamento.

De acuerdo con el articulo citado, esta clase de marca no puede ser embargada porque
posee una naturaleza juridica que hace imposible el ejercicio de dicr'la practica.
Esencialmente, puede decirse que las marcas de certificacion también poseen una
naturaleza de bien mueble inmaterial, pero aun asi, contiene ciertas particularidades que la

diferencian enormemente de las marcas comerciales ordinarias.

Para la doctrina, la marca de certificacion es “aquel signo distintivo destinado a ser
aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras caracteristicas han sido controladas,

verificadas o certificadas por el titular de la marca.

Son marcas cuya funcién es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que

distinguen se encuentran dentro de los patrones o estandares preestablecidos por su titular

y que ademas hay un sometimiento a un control previo y continuado por este.”®

39 . . . o . s , 7 2. . .
Garcia, Luis Alonso. La marca colectiva, la marca de certificacién o de garantia: caracteristicas, principales
requisitos de constitucién, titularidad y uso. Pag. 5.
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garantizar, que ciertos productos o servicios contienen determinados patrones de calidad,

0 que presentan caracteristicas especiales, las cuales han sido controladas y pre

autorizadas por el titular de dicha marca.

Resulta pertinente mencionar, que la marca de certificacion no puede ser utilizada para
garantizar la calidad o caracteristicas de los productos o servicios que preste el propio
titular de la misma. Es decir, que el uso de estos signos distintivos se destina
exclusivamente a terceras personas que cumplan con las prerrogativas planteadas en el

reglamento de uso de la marca.

Lo anterior puede ser encontrado en el Articulo 59 de la Ley de Propiedad Industrial, pues

regula las siguientes estipulaciones:

“Articulo 59. Uso de la marca de certificacién. El titular de una marca de certificacion
autorizara el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, segun fuese el
caso, cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La
marca de certificacion no podra ser usada para productos o servicios producidos,

prestados o comercializados por el propio titular de la marca.”

En base a lo citado previamente, cabe mencionar que la autorizacion para utilizar una
marca de certificacion se concreta, unicamente, mediante la celebracion de un contrato de
licencia de uso de marca, el cual debe pactarse entre el respectivo titular de la marca de

certificacion y la persona que pretende el uso exclusivo o compartido de la misma.
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la medida que los usuarios cumplan el reglamento de uso que el propio titular de la marca
impone, ademas de tener que cumplir con las condiciones que deben tener los productos y

servicios que ostenta la marca de certificacion y fuesen introducidos en el mercado.”*®

Asimismo, se ha mencionado reiteradamente la existencia de un reglamento de uso de
marca, el cual se encuentra escuetamente regulado en la legislacion guatemalteca, razén

por la cual, no logra entenderse correctamente su funcionamiento y finalidad.

Dicho reglamento puede ser definido como aquel conjunto de condiciones, requisitos y
ordenanzas que el titular de una marca de certificacion constituye, con la finalidad de
establecer los parametros que debe seguir la persona que ha sido autorizada para ejercer

el uso de la mencionada marca.

De conformidad con lo establecido por el autor Luis Garcia, el reglamento de uso de marca

debe contener, como minimo, “los siguientes postulados.

a. Fijar las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantia
y las sanciones aplicables.

b. La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra caracteristica de los
correspondientes productos o servicios.

c. Las caracteristicas garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se

ejercera el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de ia marca.

“® Ibid. Pag. 6.
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titular.
e. Se deben definir las caracteristicas garantizadas por la presencia de la marca; y
describir la manera en la que se ejercera el control de tales caracteristicas, antes y

después de autorizarse el uso de la marca.”!

En cuanto a la inembargabilidad de las marcas de certificacion, puede decirse que se
impide o se prohibe el ejercicio de dicha practica debido a que al momento de embargar
dicho signo distintivo, se verian afectados, no solo los intereses del respectivo titular, sino
que también perjudicaria los productos y servicios que presta la persona que fue

autorizada para utilizar fa marca.

Es decir, que la prohibicion surge por la necesidad de resguardar los derechos de terceras
personas, pues no resultaria justo que los usuarios autorizados fueren afectados por algun
incumplimiento de obligaciones en el que incurriere el titular de la marca de certificacion

con sus respectivos acreedores.

En conclusion, puede afirmarse que en el supuesto de embargar el mencionado tipo de
marcas, las personas autorizadas para utilizarlas se encontrarian condicionadas a lo que
pudiere llegar a suceder por el remate o por la transferencia de titularidad, es por esto, que
la ley impide dicha medida, puesto que los usuarios autorizados no son responsables del
incumplimiento del respectivo titular y, por lo tanto, no deben verse afectados por esta

situacion.

“ Ibid. Pag. 7.
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3.3. Reformas al Cédigo Procesal Civil y Mercantil

Una vez afirmada la posibilidad de trabar una marca comercial mediante el planteamiento
de un embargo sobre ella, resulta necesaria la creacion de normas que se encarguen de

regular el procedimiento que debe seguirse para concretar la aplicacién de dicha medida.

Como se establecié en su oportunidad, el proceso para plantear un embargo, ya se
encuentra estipulado en el Cédigo Procesal Civil y Mercantil, razén por la cual, Unicamente

se necesita de leves adiciones y reformas que hagan posible el embargo de marcas.

Como primer punto, se necesita de una norma clara que permita la posibilidad de
interponer una medida procesal de embargo sobre una marca comercial. Para el efecto,
debe adicionarse al Articulo 301, un segundo parrafo que explique la viabilidad de dicho

planteamiento.

“Articulo 301. Embargo. El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de
practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargara sino aquellos que, a su juicio, sean
suficientes para cubrir la suma por la que se decreté el embargo mas un diez por ciento

para liquidacién de costas.”

Siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en el parrafo anterior, el
ejecutor también tendra la capacidad de embargar marcas comerciales. Sin embargo, la
reforma planteada no puede subsistir por si sola, también se requiere de otras

estipulaciones que expongan la forma como debe desarrollarse el procedimiento del
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embargo marcario. Es por esto, que el Codigo Procesal Civil y Mercantil debe contener las

siguientes reformas y adiciones:

“Articulo 305. Depositario. El ejecutor nombrara depositario de los bienes embargados a la
persona que designe el acreedor, detallando los bienes lo mas exactamente posible, a
reserva de practicar inventario formal, si fuere procedente. Sélo a falta de otra persona de

arraigo, podra nombrarse al acreedor depositario de los bienes embargados.

Cuando los bienes hubieren sido objeto de embargo anterior, el primer depositario lo sera
respecto de todos los embargos posteriores, a no ser que se trate de ejecuciones
bancarias. En este caso, el ejecutor notificara al primer depositario el nuevo embargo, para

los efectos del depésito.

Cuando se trate del embargo de una marca, el ejecutor no debera requerir la asistencia de
un depositario. La marca embargada seguira bajo la titularidad del propietario hasta que se

practique el remate respectivo.”

“Articulo 308. Anotaciéon de embargo. Todo embargo de bienes inmuebles o derechos
reales, se anotara en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble, para lo cual librara

el juez, de oficio, el despacho correspondiente.

En el caso que se haya planteado una medida de embargo sobre una o mas marcas
comerciales, la anotacion que corresponda debe inscribirse en el Registro de la Propiedad

Intelectual.”
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los bienes al rematante o adjudicatario. Para el efecto, fijara al ejecutado un término que
no exceda de diez dias, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en

SuU caso, a su costa.

Cuando el remate haya recaido sobre una marca, el juez ordenara que dentro de los ocho
dias siguientes al faccionamiento de la escritura, se inscriba en el Registro de la Propiedad

Intelectual la transferencia de titularidad de la marca rematada.

De lo contrario, dictara una orden judicial para que se realice dicha inscripciéon.”

3.4. Reformas ala Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000:

Debido a que la Ley de Propiedad Industrial se encarga de regular todos los aspectos
referentes al tema marcario, puede decirse que es aqui donde debe plasmarse si procede

0 no el embargo de marcas.

De acuerdo a lo concluido en el presente capitulo, cualquier persona individual o juridica,
con legitimo derecho, puede acudir ante un juez competente para solicitar que se
embarguen una 0 mas marcas comerciales. Sin embargo, no existe una norma especifica

que determine la viabilidad de plantear dicha medida.

Es por lo anteriormente expuesto, que se necesita adicionar la aplicabilidad del embargo

marcario a la Ley de Propiedad Industrial.
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donde se afirme la posibilidad de interponer una medida cautelar de embargo sobre una

marca comercial. Por lo tanto, dicha regulacién debera plasmarse de la siguiente manera:

“Articulo 17. Adquisicidn del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles
inmateriales, por lo que 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.

Por su naturaleza, las marcas son susceptibles de embargo y por lo tanto pueden ser

rematadas, cuando asi lo determine juez competente.

El embargo de una marca debera ser anotado en el Registro de la Propiedad Intelectual, y
su respectivo propietario mantendra la titularidad de la misma hasta que sea debidamente

rematada y deba procederse a la transferencia de dominio correspondiente.

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

de presentacion de la solicitud de inscripcién en el Registro.”

Cabe mencionar que no se necesita desarrollar el procedimiento del embargo de marcas,
ya que el Cdodigo Procesal Civil y Mercantil es el encargado de regular todo lo referente a

la tramitacion de cada medida cautelar en el proceso que corresponda.

Las reformas propuestas a lo largo del presente capitulo, buscan dar inicio a la practica de

los embargos de marcas, pues al no encontrarse regulado este mecanismo, se hace
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juridicas que pretendan el pago de aitas sumas de dinero. Es por esto, que se necesita de
la inmediata reforma a la Ley de Propiedad Industrial y al Coédigo Procesal Civil y Mercantil,
ya que debe garantizarse y asegurarse la existencia de una medida judicial que pueda

mejorar y renovar el cumplimiento de obligaciones dinerarias.

71


Ludwing Godinez
Text Box


72


Ludwing Godinez
Text Box


CONCLUSION DISCURSIVA

En base a todo lo establecido previamente, puede concluirse que debido a la particular
naturaleza juridica de las marcas, estas pueden llegar a ser embargadas siempre que asi
lo solicite y designe el acreedor, y que su valor sea suficiente para cubrir la suma

adeudada mas un diez por ciento para liquidacion de costas.

Sin embargo, dicho reconocimiento no basta para que la practica del embargo marcario
pueda surgir como un mecanismo que garantiza el cumplimiento de obligaciones
dinerarias. Es decir, que se necesita de normas expresas que se encarguen de regular
todo lo consistente a la aplicabilidad, funcionamiento y desarrollo de la mencionada

medida.

Especificamente, el problema planteado en el presente trabajo de tesis se origina por la
falta de regulacion que existe en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala, referente a la viabilidad de plantear la medida
cautelar de embargo sobre una marca. Es decir, que al no existir una norma que determine
la procedencia de dicha medida en el ambito marcario, su uso es practicamente inexistente

en los tribunales de justicia.

Por esto, se concluye que las reformas planteadas en la presente investigacion, tienen por
objeto la creacién de una figura juridica que se encargue de auxiliar a cualquier persona
que, con legitimo derecho, pretenda el cumplimiento de obligaciones juridicas consistentes

en altas cantidades dinerarias.
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