UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

EL CARACTER GENERICO DE k S INDICACIONES GEOGRAFICAS

Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCION QUEV
4 OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA '

SPENCER LEVI MILIAN MORALES

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2015


Ludwing Godinez
Text Box


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

EL CARACTER GENERICO DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCION QUE SE OTORGA EN SU
REGISTRO EN GUATEMALA

Presentada a la Hoihdr“ableﬁ,Jﬁu nta Directiva.

o de I,a 555

 Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

e UnlverSldadde Sa CarlOS de Guatemala -

LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Guatemala, noviembre de 2015


Ludwing Godinez
Text Box


HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO: MSc. Avidan Ortiz Orellana

VOCAL I Lic.  Luis Rodolfo Polanco Gil

VOCAL I Licda. Rosario Gil Pérez

VOCAL lii: Lic. Juan José Bolafios Mejia

VOCAL IV: Br. Mario Roberto Méndez Alvarez

VOCAL V: Br. Luis Rodolfo Aceituno Macario

SECRETARIO: Lic.  Daniel Mauricio Tejeda Ayestas

RAZON: “Unicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y

contenidas en la tesis.” (Articulo 43 del Normativo para la Elaboracion de
Tesis de Licenciatura de Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
General Puablico).


Ludwing Godinez
Text Box


USAC

TRICENTENARIA

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Unidad de Asesoria de Tesis. Ciudad de Guatemala,
22 de agosto de 2014.

Atentamente pase al (a) Profesional, JUAN FRANCISCO FLORES MAZARIEGOS
, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
SPENCER LEVI MILIAN MORALES _ , con carné 200818691 ,

intitulado __EL CARACTER GENERICO DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Y LA PROTECCION QUE SE OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA.

Hago de su conocimiento que esta facultado (a) para récomehdar_ al (a) estudiante, la modificacion del
bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originaimente‘c‘ontempladas; asi como, el titulo
de tesis propuesto. ‘ B '

El dictamen correspondlente se. debe emltlr en un plazo no mayor de 90 dias continuos a partir de
concluida la investigacion, en este debe hacer constar su opmlon respecto del contenido cientifico y
- técnico de la tesis, la metodologla Y tecnlcas de anPstlgamon utlhzadas la redaccion, los cuadros
estadisticos si fueren necesarlos,.;la contnbuCIon c_lentrfl_ca de la mlsma, la conclusion discursiva, y la
bibliografia utilizada, si ‘ap‘rueba d'r‘dés‘ép‘rde‘ba el t‘rabajo‘de ,investigacién. Expresamente declarara
que no es pariente del (a) estudianté déntro dé los g'r‘adors de ley y otras consideraciones que estime

pertinentes.

Adento encontrara el plan de tesis respectivo.

Fecha de recepcion lb /1o /'%M

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Edificio S-7, Ciudad Universitaria Zona 12 - Guatemala, Guatemala



Ludwing Godinez
Text Box


LICENCIADO JUAN FRANCISCO FLORES MAZARIEGOS

Guatemala, 20 de noviembre de 2014
FACULTAD DE CIENCIAS

Doctor JURIDICAS Y SOCIAL

Boanerge Amilcar Mejia Orellana

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis _ 19 AGO. 2015

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales '

Universidad de San Carlos de Guatemala UN|DAD DE ASESORlA oE TESIS
rime SOV

Respetable Doctor:

En atencion a la resolucion dictada por la Unidad a su cargo de fecha 22 de agosto
del 2014, procedi a asesorar el trabajo de tesis del bachiller SPENCER LEVI
MILIAN MORALES, de quien declaro no ser pariente dentro de los grados de ley,
del trabajo titulado “EL CARACTER GENERICO DE LAS INDICACIONES
GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LA PROTECCION QUE SE
OTORGA EN SU REGISTRO EN GUATEMALA”. Me dirijo a usted, con el objeto
de informar sobre mi labor y expongo lo siguiente:

. Que de acuerdo a la facultad investida en. mi persona mediante la
resolucién antes citada, se procedi6 a la revisién del trabajo de tesis, en el
cual se discutieron algunos puntos en forma personal con el autor, realizando
los cambios y correcciones que la investigacién requirié. En argumento de lo
anterior procedi a revisar los diferentes métodos empleados, los cuales
fueron: el analitico, con el propésito de encontrar posibles soluciones; el
deductivo, que parti6 de generalizaciones universales permitiendo obtener
inferencias particulares; el sintético, mediante el cual se relacionaron hechos
aislados para poder asi formular una teoria unificando diversos elementos, y
el inductivo estableciendo enunciados a partir de la experiencia. La técnica
utilizada fue la observacién. Ademas, se comprobé que la bibliografia fuera
la correcta, que los métodos y técnicas fueran aplicados adecuadamente en
virtud que con ellos se obtuvo la informacién necesaria y objetiva para la
elaboracién, redaccion y presentacion final del presente trabajo; y en cuanto
a la conclusién discursiva comparto el argumento vertido por el autor, puesto
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de investigacién y esta debidamente fundamentado.

. En cuanto al aporte contribucion cientifica, la presente investigacion
aborda el caracter genérico de las indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen y la proteccién que se otorga en su registro en
Guatemala, por lo que se centra en la realizacién de un analisis, que incluya
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un estudio de mercado que arroje una estimacion de como perciben los
consumidores guatemaltecos el nombre comun que se pretende proteger o
si sus etiquetas evocan la cultura y el origen geografico.

Se establece que se cumplieron los requisitos exigidos por el Articulo
treinta y uno del Normativo para la elaboracion de tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, por lo cual
resulta procedente dar el dictamen favorabie, aprobando el trabajo de tesis
asesorado.
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PRESENTACION

La presente tesis contiene un analisis descriptivo sobre las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, en cuanto al contenido de su caracter genérico y como esta
caracteristica, influye en la protecciéon que se le otorga en su registro en Guatemala.
Asimismo, se describe el reconocimiento, promocién y regulacion de las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas en el ambito Internacional y en
Guatemala. Se explica en conjunto la representaciéon de estas figuras juridicas como
elementos centrales tanto en el comercio exterior, como en el guatemalteco, definiendo
cual es la base y los criterios para la concesion de proteccidbn de derechos de

indicacion geografica, enfatizando el alcance de la proteccién de las mismas.

Por .lo tanto, el tema desarrollado pertenece a la rama del derecho de propiedad
intelectual. La realizacién de este material se obtuvo por medio de una investigacion
cualitativa; en la bausqueda para entender de manera integral se establecié la conexion
en la normativa internacional y en la guatemalteca, analizando el marco juridico de la
propiedad intelectual, en vias de comprender la naturaleza juridica y las regulaciones
de las indicaciones de procedencia, asi como, el vinculo entre su caracter de indicador

geografico y el uso de términos genéricos para garantizar su proteccion.
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HIPOTESIS

La proteccidbn contra el caracter genérico, contra toda usurpacion, imitacién y
evocacién, asi como contra la explotacioén de la reputacién de una indicacién geografica
parece estar inmersa en la propia figura para proteger la propia indicacion geografica.
Expandir o fortalecer la proteccién de las indicaciones geograficas ya existentes, o
utilizarla para proteger las indicaciones geograficas genéricas, no puede justificarse con

argumentos sobre territorio o la cultura.

Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen merecen proteccién sélo en
casos especificos, por lo general, sélo el origen y la funcién de origen deben
protegerse. El enfoque no debe ser diferente del tomado en el derecho de marcas. La
proteccién de las indicaciones geograficas no debe utiliéarse como un medio de

monopolizar nombres.
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COMPROBACION DE HIPOTESIS

Para realizar la comprobacién de la hipétesis, se analizé la proteccion juridica de las
indicaciones geograficas, que tradicionalmente se ha basado en la idea de que la
procedencia geografica dota un producto cualidades y caracteristicas exclusivas. Sélo
los productores locales tienen derecho al uso exclusivo del nombre de un producto,
porque nadie fuera de la localidad puede producir la misma mercancia. En el mundo
actual, la tecnologia hace que se sea capaz de reproducir casi cualquier producto en
cualquier lugar, incluyendo sus cualidades y caracteristicas. Uno podria pensar que
esto impediria la proteccién de la mayoria de los nombres geograficos, sin embargo, el

numero de indicaciones geograficas parece ir en aumento.

Las indicaciones geograficas merecen proteccion donde actian como vehiculos para la
comunicacién, entre los productores y los consumidores en el mercado. Estas no
merecen proteccién para cualquier respuesta a condiciones clasicas que crean, esto
quiere decir, cuando se trata de proteger nombres genéricos que por el simple hecho
de estar ligados a un origen, se reconozca una proteccién que mas alla de la
procedencia del producto. Las normas que rigen a estas figuras juridicas en Guatemala
son insuficientes para cubrir todas las condicionantes posibles, entre indicaciohes
geograficas definidas con terminologia genérica, que se constituyen por medio de

nombres simples o con nombres compuestos.
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INTRODUCCION

Comercializar productos bajo hombres geograficos es una practica comun. Inicialmente
los nombres geograficos se utilizan simplemente para indicar la regién o localidad
donde los bienes se originaran. Con el tiempo se asociaron algunos nombres
geograficos con ciertos productos conocidos, por sus caracteristicas altamente
deseables y aparentemente Unicas. De tal manera que las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, figuras juridicas pertenecientes a la propiedad industrial,
implican una forma de proteccién de los topénimos, referidas a elementos singulares en
las que el origen geografico de un producto le titula calidad, elementos o notoriedad
determinadas. Estas figuras muestran elementos de valor sobre la asociacién del
producto con su lugar de procedencia, estableciendo un nexo sui generis, exclusivo y

Unico.

Los objetivos alcanzados de la investigacion fueron centrados en determinar, las
caracteristicas de las indicaciones geograficas que contienen términos genéricos.
Asimismo, determinar el alcance que puede llegar a tener la proteccion de indicaciones
geograficas en Guatemala, por medio del analisis juridico y doctrinario, teniendo como
base legal a los tratados y convenios internacionales suscritos, y de las principales
organizaciones que son susceptibles de utilizar esta figura juridica. De este modo, por
medio de la revisidbn de la legislacion guatemalteca y la concatenaciéon en derecho
comparado, se determina cuales son los puntos en integracién y las diferencias en la

implementacién de las normas de propiedad industrial.

La hipétesis se comprob6é de manera parcial, puesto que la legislaciéon de propiedad
intelectual guatemalteca, sobre todo en la regulaciéon de indicaciones geograficas, es
reciente. Sin embargo, el caracter genérico de una indicacién geografica no debe ser
utilizado como método de proteccion de nombres comunes. Algunos de los
reglamentos internacionales ya protegen a las indicaciones geograficas contra su uso

genérico, contra toda usurpacion, imitacién y evocacién, asi como contra la explotacién

(i)
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de su reputacion. Esta proteccion debe restringirse bajo los mismos criterios que se. ... | ..

aplican a las marcas.

Para recopilar la informacion y elaborar este informe se utilizaron varios métodos: la
recoleccion de material a través de la investigacion bibliografica; la aplicacion del
método analitico mediante busqueda documental a través de fuentes en internet;
estudios comparados de las realidades europeas, estadounidenses y guatemaltecas, el
andlisis de legislaciones y procedimientos tanto internacionales como guatemaltecos.
El método sintético se utilizd para describir los procesos de registro, inscripcién y el

alcance de proteccidn de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

El presente material investigativo analiza el marco de proteccién de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen en Guatemala, desarrollandose en cinco
capitulos. En el capitulo primero se desarrolla aspectos generales de la rama de
derecho de propiedad intelectual, su definicién, clasificacién y evolucién histérica; el
capitulo segundo, comprende una vasta descripcion de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, explicando su naturaleza juridica y las corrientes de
pensamiento que describen sus funciones; el capitulo tercero, contiene la explicacién
de la estructura legal de la regulacién juridica de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, tanto en la norma guatemailteca como en el comercio
internacional; el capitulo cuarto, contiene el procedimiento de registro de indicaciones
geograficas y denominaciones de origen en Guatemala, asi también, se complementa
la explicacion del régimen y alcance de proteccién que se les otorga cuando estas son
fehacientemente inscritas en el Registro de Propiedad Intelectual; el capitulo quinto
contiene un analisis juridico y doctrinario del caracter genérico de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen.

Se espera que este material investigativo sea de beneficio, tanto a escala académica

como legal, cooperando con el desarrollo en un tema tan interdisciplinario y moderno

como es el de las indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

(ii)



Ludwing Godinez
Text Box


CAPITULO |
1. Propiedad intelectual
1.1. Evolucidn historica

La comprensién de cualquier institucién juridica requiere el estudio y reconocimiento de
su génesis histérica. La voluntad y el deseo de las personas de conferir el caracter de
bienes a sus invenciones y creaciones se remontan a épocas muy antiguas. En la
antigiedad no existian normas contra el plagio, ni férmulas legales de retribucidn para
el autor. Segun Baylos Corroza “Las creaciones artisticas o intelectuales surgen con el
mismo nacimiento del hombre, pero ello no significa que haya sido reconocidas desde
siempre, y menos aln hayan sido protegidas por el Derecho”.! Desde hace siglos,

alfareros y artesanos utilizaron simbolos y marcas para identificar su trabajo en sus

comunidades.

Los primeros sucesos relacionados se producen en Grecia y Roma, iniciando desde el
reconocimiento no juridico y plenamente moral. Existe una incipiente industria editorial,
apoyado en las copias manuales que los esclavos hacian de los textos mas
destacados. Los autores carecian de cualquier derecho sobre su obra intelectual.
Pueden encontrarse textos donde se refleja un sentido de réspeto hacia la obra

intelectual, pero desde una perspectiva mas moral que juridica.

1Baylcjg, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Pag. 135.

1
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En la Alta Edad Media, la produccion editorial se redujo notablemente y los monasterios
fueron las Unicas instituciones que continuaron manufacturando libros y escritos. A
partir del siglo Xll, con el desarrollo de las Universidades, la demanda de textos crece,

el nimero de copias se multiplica y los textos circulan con mayor fluidez.

Se debe de reconocer que en la doctrina mayoritaria se puede hablar de derechos de
propiedad intelectual a partir del siglo XVIil. Para Robert Sherwood, el reconocimiento
del derecho de autor “se observd por primera vez en forma rudimentaria poco tiempo

después que se inventara la imprenta en Florencia y Venecia a finales del afio 1400”.2

En la Edad Moderna, la invenciéon de la imprenta de tipos méviles por Johannes
gutenberg, supone una revolucién en la produccién y distribucién de obras literarias.
Por primera vez, se distingue entre la obra entendida como el contenido ideal de un
texto literario y los muditiples ejemplares que de ella se hacen de forma mecanica y
repetitiva. Con la imprenta la produccién cultural comienza por primera vez a generar

riqueza.

La transicién de la propiedad intelectual durd varios siglos, como resultado de las
transformaciones en el funcionamiento del sistema econdémico. El desarrollo del
comercio, la revolucién industrial, los cambios en la estructura de la produccion y de la

distribucién de bienes y servicios en los Ultimos siglos han dado lugar a esa transicion.

Notamos su evolucién histérica como una institucién juridica y comercial, considerando

las instituciones mas comunes de las categorias mas basicas de proteccion: patentes

2Sherwood, Robert. Propiedad intelectual y desarrollo econémico. Pag. 28
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de invencién, derecho de autor, secretos comerciales y marcas. Mientras no existiera
ningldn convenio internacional en materia de propiedad industrial, se hacia dificil la

proteccion de esos derechos.

Durante el siglo XIX, mas paises iban desarrollando un sistema de proteccion
intelectual, ante el aumento del comercio tanto en el campo de las patentes como en el

de las marcas.

En primer lugar, en Austria se promulga una ley especial que protege temporaimente a
todos los extranjeros respecto de sus invenciones, marcas y disefios industriales. En
1873, surge el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. Este
acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores
que sus obras intelectuales estén protegidas en otros paises. La necesidad de
proteccion internacional de la propiedad intelectual se hizo latente en 1873, con
ocasion de la Exposicién Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a
asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para
explotarlas comercialmente en otros paises. Como consecuencia de este congreso se
convoco en Paris en 1878, un nuevo congreso internacional sobre propiedad industrial,
lograndose que se convocara a una conferencia internacional para determinar las

bases de una legislacién uniforme en ésta materia.
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1.2. Contenido de la propiedad intelectual

1.2.1. Definicion

Segun el autor Villasuso, “la propiedad intelectual es un conjunto de derechos legales
que protege la creacion de nuevas ideas, descubrimientos e invenciones.
Generalmente se refiere a la concesidon, por la via normativa del derecho de uso,
explotacion, trasmisidén, y distribucién de los nuevos descubrimientos, inventos y

creaciones que realiza el intelecto humano y las organizaciones publicas y privadas.”

La propiedad intelectual es la forma bajo la cual, el Estado cuida y protege el resultado
del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la
divulgacién de esas creaciones. El Articulo 2 del Convenio por el que se establece la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, sefiala que la
propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades
enumeradas en dicho articulo y todos los demas derechos relativos a la actividad

intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.

Asi pues, el Convenio que establece la OMPI de 1967, incluyd dentro de su
circunferencia de accién a las: (...) obras literarias, artisticas y cientificas; las
interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes,
los fonogramas y las emisiones de radiodifusién; las invenciones en todos los campos
de la creatividad humana; los descubrimientos cientificos, los dibujos y modelos

industriales; las marcas de fabrica, de comercio y deservicio, asi como los nombres y

SVillasuso, Juan Manuel. La propiedad intelectual y el libre comercio en Centroamérica. Pag. 17
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denominaciones comerciales; la proteccion contra la competencia desleal; y todos los
demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico,

literario y artistico.

Considerando que el campo de aplicaciéon de los derechos de propiedad intelectual es
muy amplio, estando sujeto a la categoria a la que pertenezcan las creaciones

protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en cuatro grandes ramas:

|. La propiedad industrial, que incluye: i) patentes de invencién; ii) modelos de utilidad;
iii) disefios industriales; iv) marcas; v) nombres comerciales; vi) indicaciones

geograficas y denominaciones de origen.

Il. La propiedad artistica o literaria, que comprende: i) los derechos de autor; y ii) los

derechos conexos.

lll. EI amplio campo de la competencia desleal, los secretos empresariales, la

informacién no divulgada, los datos de prueba, etc.

IV. Los derechos especiales o sui generis, dentro de los cuales encontramos: i) los
derechos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados; vy ii) los derechos

de los obtentores de variedades vegetales.

El autor del presente trabajo de investigacion considera que la propiedad intelectual es:
Aquella esencia del ordenamiento juridico que define y protege las creaciones

humanas en el campo literario y artistico, asi como en el campo industrial y el
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comercial. También se refiere al tipo de protecciéon que se reconoce a cada una de
ellas. Contiene asimismo, los estatutos que en cada caso permiten acceder a tal
proteccion, uso, goce y las condiciones y requisitos a que queda sujeto su debido

ejercicio y tutela legal.

De las categorias mencionadas de la propiedad intelectual, Gnicamente analizaremos
puntualmente a las que poseen incidencia directa con la proteccion de nombres

geograficos.
1.2.2. Derecho de autor

El derecho de autor es el conjunto de disposiciones que permiten al autor de uha obra,
a los artistas, a los productores de audio y sonido y a los orgahismos de radiodifusion,
evitar que otros comercialicen, sin su autorizacién, su expresién creativa, su
ihterpretacién o el trabajo de divulgacibn de sus expresiones creativés e

interpretaciones.
1.2.3. Propiedad industrial

La propiedad industrial comprende el conjunto de disposiciones, cuyo objeto es la
proteccion de las creaciones que tienen aplicaciéon en el campo industrial, comercial
(invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geograficas, dibujos vy
modelos industriales, etc.) y la proteccién contra [a competencia desleal, incluyendo

aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales.
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La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala en su Articulo 172 establece: Se
considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y practicas honestas del

comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial.

Las diferencias entre las dos categorias que comprenden los derechos de propiedad
intelectual, se encuentran integralmente en el alcance de los derechos conferidos, el
plazo por el cual se protegen y la forma de adquirir los derechos. En el derecho de
autor, la obra queda protegida desde el momento de su creacién, sin que sea necesario
registrarla. Segun la linea que se sigue en la propiedad industrial, es necesario registrar

la creacion para que el titular pueda gozar y ejercer los derechos establecidos en la ley.

1.2.31. Marca

Por marca se entiende desde una perspectiva de derecho internacional: Cualquier
signo o combinacién de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de

una empresa de los de otras empresas.

Desde un enfoque mas comercial, las marcas son en la actualidad el elemento esencial
de la estrategia de comercializacidén de las empresas. Dia a dia, la marca ha adquirido
un gran impacto en el mercado, razén por la cual el empresario no puede limitarse sélo
a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus
competidores en el mercado. La marca constituye un instrumento invaluable de
comunicacion, entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. Por tanto, no
se limita Gnicamente a identificar el origen empresarial de los productos, sino que

ademas crea un vinculo de confianza con el publico consumidor comprometiendo la
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reputacién de la empresa y ofreciendo una garantia de calidad a quien la demanda,

llegando a constituir en muchos casos el elemento principal del patrimonio de esta.

Para que un signo distintivo sea registrado como marca, debe cumplir una serie de
requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de forma se refieren a la presentacién de
las solicitudes de registro y su tramite, mientras que los requisitos de fondo hacen
referencia a determinadas condiciones que debe tener la marca cuya proteccion se
persigue. En términos generales, el signo cuyo registro como marca se solicita: 1) debe
ser distintivo, 2) no debe inducir a engano o error y 3) debe no estar previamente

registrado o protegido a favor de un-tercero.

Las marcas pueden ser clasificadas segtn su tipo en:

. Marcas denominativas: que estan compuestas por letras, palabras, cifras,
nombres o abreviaturas, o las combinaciones de éstas. Para el caso particular
de nuestra investigacién, se considera que un topdnimo puede constituir una

marca denominativa.

ll. Marcas figurativas: que estan compuestas por figuras, logos, retratos, etiquetas,
escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas o franjas, combinaciones vy
disposiciones de colores, entre otros. En el caso de las indicaciones geogréficas
y las denominaciones de origen, éstas usualmente tienen uno o varios sellos
(marcas figurativas o mixtas) que acomparfian el producto y que deben ser

protegidos como tales.
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lll. Marcas mixtas: que estan compuestas por una combinacién de los dos tipos “~“warS~

anteriores en los que hay una parte denominativa y otra figurativa.

Las marcas deben indicar el producto y la clase para los cuales se utilizaran en el
comercio. Para ello existe una clasificaciéon internacional de bienes y servicios, llamada
Clasificacién Internacional de Niza, que subdivide el universo de bienes y servicios en
agrupaciones o clases. El registro de la marca debe indicar a cual clase pertenece,
puesto que, marcas similares o idénticas pueden ser utilizadas y registradas para

productos pertenecientes a clases diferentes.
1.2.3.2. Marcas colectivas y de certificacion

Las marcas colectivas y las marcas de certificacion tienen ciertas caracteristicas
comunes, con la diferencia de que las marcas de certificacibn cumplen ademas, una
funcién de garantia o de conformidad, de manera que su titular garantiza la presencia
de ciertas caracteristicas en los productos que las utilizan. Desde la perspectiva
internacional, resulta complicado distinguir de manera clara entre las marcas colectivas
y las de certificacion, debido a que no existen definiciones reconocidas en el ambito.
Por lo general, los paises establecen regulaciones para las marcas colectivas que se

podrian considerar mas apropiadas para marcas de certificacién y viceversa.

Los estados que han seguido la guia de la OMPI para estructurar sus legislaciones
nacionales, diferencian las marcas colectivas de las marcas de certificacion,

aproximadamente de la siguiente manera:

AN

-
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i. Marca colectiva: signo o combinacion de signos cuyo titular es una entid

colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

ii. Marca de certificaciéon: signo o combinacion de signos que se aplican a
productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han sido controladas y

certificadas por el titular del a marca.

Como se puede observar, la diferencia elemental entre las marcas colectivas y las de
certificacion consiste en que en el caso de la primera, el titular debe ser una institucién
que agrupe a personas fisicas o juridicas, que adicionalmente al propio titular, son
autorizadas a utilizar la marca colectiva previo cumplimiento de ciertos requisitos,
mientras que en la segunda el titular de la marca no puede utilizar por si mismo en el
comercio de bienes o servicios el signo registrado, puesto que su uso esta reservado a

terceros habilitados por el mismo titular mediante el cumplimiento de alguna norma.

Por lo general, las marcas colectivas y las de certificacidn tienen como caracteristica
comin que no indican el origen de los bienes o servicios, en el sentido de que no
permiten conocer la empresa que los proporciona. De tal forma, son usadas por
distintos comercios que estan obligados a cumplir las normaé establecidas para su uso,
en el caso de las marcas colectivas. Se requiere Ginicamente autorizacion por el titular

del registro, en el caso de la marca de certificacion.

Por la naturaleza de las marcas colectivas y de certificacién, deben cumplirse ciertas

condiciones especiales para su registro, tales como: 1) que la marca esté
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expresamente designada como tal (colectiva o de certificacién); 2) que la solicitud de

registro se encuentre acomparfada de una copia del reglamento que rige su utilizacién.

1.3. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Internacionalmente se comenzé a regular la propiedad intelectual por primera vez, con
el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, y
posteriormente en el Convenio de Berna para la Protecciéon de las Obras Literarias y
Artisticas, el cual fue celebrado en 1886. Los convenios bilaterales proveen una
protecciéon digna y eficiente. Para ser beneficiados de una legislacién global en la
materia, se cred la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo

objeto es motivar una legislaciéon uniforme entre los Estados Parte.

La OMPI tiene su antecedente en el Bureaux Internationaux Réunispour la Proteccion
de la Propriété Intellectualle, nombre en francés para: Buré Internacional Unido para la
Proteccion de la Propiedad Intelectual. Este Burd fue creado en 1893, para administrar
el Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas de 1886 y

el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883.

La OMPI nacié en 1967, como un Organismo Internacional parte del Sistema de las
Naciones Unidas, cuyo objeto es velar por la proteccion de los derechos de los
creadores vy titulares de propiedad intelectual a nivel mundial, contribuir a que se
reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. La OMPI es
el foro mundial en lo que atafie a servicios, politicas, cooperaciéon e informacion en

materia de propiedad intelectual. Cuenta con 187 Estados miembros.
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engrandece las fronteras de la ciencia y la tecnologia, enriquece la literatura y las artes.

En el comercio internacional, la han desarrollado y llevado incluso a romper barreras
fronterizas y arancelarias. La economia global ha cambiado radicalmente debido al

desarrollo que han tenido los tratados multilaterales, en materia comercial.

La OMPI implementa sistemas de proteccién de la propiedad intelectual, desarrolla
proyectos uniformes de ley, otorga servicios de asistencia juridica y técnica en distintos
ambitos y circulos, vigila la observancia de los derechos, monitorea sistemas mundiales
de registro para las diferentes areas que abarca, por ejemplo: registro de marcas,

patentes y registro de indicaciones geograficas.
1.4. Proteccién de la propiedad intelectual

El objeto de la protecciéon de la propiedad intelectual, es la defensa de la creacién
resultante de la actividad intelectual de una persona. Esta creacién recibe el nombre de
obra o invento. Para que una obra quede protegida, es necesario que sea una creacion
formal, original y capaz de conservar sus caracteres originales en el transcurso del

tiempo.

Es puesto a consideracién que la tutela de las creaciones del intelecto, constituye uno
de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. En este se debe de
garantizar a los creadores, el aprovechamiento que se produzca del beneficio
econémico de sus creaciones. La evocacion de estos derechos tiene también un

fundamento econdmico.
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salud y la productividad de la humanidad, propician también la difusién de obras
protegidas por el derecho de autor y la preparacién de nuevos productos, que entran al
comercio identificados por una marca y son dados a la audiencia bajo una apariencia
especial, denominada disefio industrial. Esta actividad gesta una porcién nueva de
mercado que impulsa la competencia. La inversibn en la investigacién vy
comercializacién de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada
proteccién, que garantice al inversionista que la comercializacién de sus bienes no se
sera afectada por competencia desleal, durante el tiempo en que estas creaciones se

encuentren bajo el manto de la proteccién de tal derecho.

Sabiendo que no es sencillo establecer cual es la éptima composicién de proteccién de
la propiedad intelectual, en lo que compete a tiempo, alcance y espacio en los diversos
sistemas juridicos, si se puede establecer que ciertos niveles de proteccién ayudan de
manera positiva al desarrollo econémico de una regidn. La proteccién de la propiedad
intelectual tiene efectos de beneficio, porque contribuye el proceso de industrializacién,
en el proceso de inversion en rigueza humana y material, creando un entorno propicio
para negocios en el comercio internacional. Por eso Villasuso afirma que, “los primeros
costos de inversidon de proteger la propiedad intelectual vienen por el lado de la

elaboracién de la legislacién y su cumplimiento.™

La proteccion de los derechos de propiedad intelectual puede ser traspasada y crear

efectos negativos de igual manera. Entre los efectos negativos mas comunes, se dan

“Ibid. Pag. 27.
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cuales producen aumentos notables en los precios finales de venta de bienes

protegidos o patentados. Causan limitaciones a las oportunidades de desarrollo de
manufactura y a la participacién de nuevos competidores, en determinados mercados
con grandes empresas en base a su capacidad de innovacién. Provocan dafios a las
exportaciones por el mal uso de proteccibn de nombres genéricos, generando

incertidumbre en el comercio, al proporcionar informacién no confiable.

El buen funcionamiento de una economia que protege derechos de propiedad
intelectual, proviene de la definicibn y especificacion de esta proteccion en su
Iegislacién. Esta protecciéon no es un presente, sino una recompensa que se da porque
la sociedad induce y motiva a realizar inventos y creaciones exitosas que revolucionen
su vida, tomando el riego la sociedad de conceder un poder monopdlico a aquellos

titulares que se les otorga proteccién.

En el ambito internacional, por medio de los acuerdos que son regulados por la OMPI,

se puede distinguir sistemas de proteccién agrupandolos en tres categorias principales:

a) Tratados que establecen protecciéon: En éste rubro se ubican aquellos que
contienen normas juridicas acordadas entre Estados en el ambito internacional,

por ejemplo: El Convenio de Paris.

b) Tratados que facilitan la proteccién internacional: Estos simplifican el tramite y
reducen los costos para obtener proteccion en varios paises, como el Tratado de

Cooperacién en Materia de Patentes.
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c¢) Tratados que establecen sistemas de clasificacidn a nivel internacional: Este

apartado incluye aquellos convenios que buscan armonizar los sistemas de
clasificaciones y manejo de la informacién, en aras de crear un sistema
internacional unificado, entre éstos se encuentra, el Arreglo de Niza relativo a la

clasificacion de productos y servicios para el registro de marcas.
1.5. Proteccion de la propiedad intelectual en Guatemala

En la Republica de Guatemala, la protecciéon de los derechos de propiedad intelectual
tiene su origen desde el 29 de octubre de 1879, por medio del Decreto nimero 246 del
General de Divisidén y Presidente de la Repiblica de Guatemala, Justo Rufino Barrios,
denominada como, Ley de Propiedad Literaria. Posteriormente en el afio 1951, el 1 de
octubre, se creé el reglamento para la Propiedad Artistica. Estas leyes fueron
derogadas por el Decreto nimero 1037, de fecha 8 de febrero de 1954, cuando se creé
la Ley Sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Cientificas y Artisticas, suscrita
por el Gobierno de Guatemala, en el mes de junio de 1946 y ratificada el 12 de

diciembre de 1951 por el Decreto numero 844, del Congreso de la Republica.

En 1924, se cred la Oficina de Marcas y Patentes conforme al Decreto numero 882.
Dicha oficina, se convirti6 en Dependencia del Ministerio de Economia y Trabajo,
conforme al Decreto numero 28, del 4 de diciembre de 1944. En 1956, las carteras de
Economia y de Trabajo, se separaron en un Ministerio cada una, como consecuencia,
la oficina de Marcas y Patentes pasé a ser una Dependencia del Ministerio de

Economia, segun el Decreto nimero 117.
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autor e inventor, en el Articulo 42, el cual reza: Se reconoce el derecho de autor y el
derecho de inventor; los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de

su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

El 15 de abril de 1994, Guatemala suscribié en Marrakech, Marruecos, el Acuerdo por
el que se establecié la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), ratificado por el
Congreso de la Republica en el Decreto nimero 37-95. Guatemala posee legislaciéon
nacional para tutelar los derechos de propiedad intelectual, se encuentran regulados en
los Cédigos Civil, de Comercio y Penal, los cuales se complementan con la legislacién
internacional administrada por la OMPI, ya que hay diferentes Convenios y Tratados

suscritos por el Gobierno y ratificados por el Congreso de la Republica.

El 26 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto nimero 2-2013 del
Congreso de la Republica de Guatemala, el cual aprueba el Acuerdo por el que se
Establece una Asociacidon entre Centroamérica, por un lado, y la Unién Europea y sus
Estados Miembros, por el otro. En la misma fecha fue publicado en el Diario Oficial el
Decreto nimero 3-2013, del Congreso de la Republica de Guatemala, por el cual se
reforma el Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad
Industrial. Las reformas a la Ley de Propiedad Industrial aplican principalmente a la
regulacién de indicaciones geograficas y denominaciones de origen, asi como a los
procedimientos registrales relacionados. Las reformas se consideraron necesarias para
la aplicacién y la entrada en vigencia del marco comercial incluido en el Acuerdo de

Asociacién entre Centroamérica y la Unién Europea.
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indicaciones geograficas y denominaciones de origen provenientes de otros paises.

Entre las motivaciones de la Unién Europea en solicitar estas reformas, se encuentra el
reconocimiento por parte de Guatemala, de las indicaciones geograficas de origen
europeo, de las cuales 104 fueron publicadas en el Diario Oficial en junio de 2013,
como parte del proceso de su reconocimiento e inscripcidn en el Registro de la

Propiedad Intelectual guatemalteco.
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CAPITULO i
2. Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen
21. Evolucion histérica de la proteccion de indicaciones geograficas

Una indicacion geografica hace referencia al lugar o regiéon de producciéon, que
determina las cualidades especificas del producto originario de dicho lugar o regién. Es
importante que las cualidades y la reputacion del producto sean atribuibles a dicho
lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de produccién, este
vinculo entre los productos y el territorio es un factor esencial para el agregado de valor
en el mercado. Varios autores coinciden que los vinos y los aceites siempre fueron
particularmente ‘valorados en funcién de su origen, debido a la alta sensibilidad de
estos productos a los cambios climaticos. Por esa causa cuélquier minimo cambio en el
origen de ambos era facil de percibir, atribuyéndose directamente a la geografia én que
el producto se habia desarrollado. Sin embargo, en la antigliedad estas indicaciones
tenian una finalidad puramente inmediata y comercial: el mejor posicionamiento del
producto en el mercado. No existia en aquellos tiempos una concepcién de desarrollo

econdmico de la region de origen, ni mucho menos de desarrollo social y cultural.

Asi continuaron los productos diferenciandose en el mercado en funcidbn de sus
caracteristicas comunes, principalmente por provenir de una determinada region o pais,
o bien por la especial forma de fabricacién, muchas veces secreta o ancestral. De

hecho, desde la mas lejana antigliedad, los vinos eran identificados por su lugar de
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origen. Hay incluso referencias tan antiguas como las que da la Biblia a los de Angad

y Baal-Hammon o los de Samos, Creta y Thasos, en Grecia.

Sin embargo, el actual concepto de las indicaciones geograficas surge mas tarde en
Europa, siendo utilizadas en su inicio de una manera similar a las marcas, por aquellos
productores establecidos en zonas geogréaficas que presentaban -caracteristicas

especiales que aumentaban el valor de los productos.

Algunos autores sostienen que la primera indicacién geografica realmente protegida
aparece en el siglo XVIl, en Francia, cuando se protege el uso de la denominacién
Roquefort en 1966, el parlamento de Toulouse decreta que sélo los habitantes de
Roquefort, tienen la exclusividad del curado del producto. Aparecen asi el elemento
geografico, el elemento cultural y el método de elaboracién, relacionados con un
territorio determinado, todo ello para conferile un mayor valor a los productos
provenientes de ese territorio. Si bien otros como Galavis Sucre, hacen referencia que
la primera indicacién geografica es “la denominacion Porto en la regidén portuguesa del
Duero, en donde se produce el famoso vino de Oporto, y que aun reclama para si la
titularidad de la denominacién de origen mas longeva de la historia. Fue exactamente
en 1756 cuando el primer ministro, Marqués de Pomba, creé por ley la Region
Demarcada del Duero, que se extendia a lo largo del valle del Duero y de sus afluentes

como forma de proteger los intereses locales.”,

®Galavis Sucre, Cristina, La protecci6n internacional de las denominaciones de origen. Zonas de
conflicto. Pag. 227.
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elaboracién de vinos vino a ser la actividad comercial de mayor impacto y una fuente

de riqueza. En la Edad Media, en la regiéon francesa, se desarrollaron vifiedos
destinados para el uso exclusivo de sus propietarios. Se intenté producir vinos de gran
calidad, alejados de fines de caracter comercial. De hecho en Francia, “por el afio
1300, ciertas normas establecieron que no se daria a los vinos de una regién otro

nombre que aquel donde sea creado”.

Una vez entrada la modernidad, Francia se ha destacado como el pais precursor en la
implementacién de indicaciones geograficas, para expandirse con posterioridad al resto
de los paises europeos, comenzando por aquellos que por su cercania iniciaron el
proceso de reconocimiento con mayor celeridad, como es el caso de Espania, Italia y
Portugal. Las indicaciones ‘geogréficas se originaron como una forma de defensa ante
la incipiente usurpacién de nombres geograficos, por parte de otros productores. Sin
perjuicio de esto, la demanda fue tan alta que empezaron a importarse vinos
extranjeros, los cuales comenzaron a relacionarse con nombres geograficos célebres,
como es el caso del Bordeaux y el Champagne, aun cuando no tenian relacién
geografica con estos, por lo que los productores nacionales se vieron perjudicados y la
autoridad se vio en la obligacién de proteger tanto a productores como consumidores.

Por esto en 1905 Francia, “emiti6 la primera ley sobre represién de fraudes de

®Schiavone, Elena. Derechos intelectuales. Pag. 17.
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mercaderias y productos alimenticios, y se fijaron las primeras delimitaciones de lasi»e: 5~

denominaciones de origen (DO).”

Para el siglo XIX, algunos tratados internacionales ya habian iniciado la prohibicién de
utilizar indicaciones de procedencia, de origen o identidad falsas o engafiosas, sobre
todo en “las formas de publicitar los productos ya fuere en marcas, etiquetas, cubiertas,
envases, envolturas, precintos o directamente sobre el articulo mismo, asi como en

insignias, anuncios, facturas, tarjetas, cartas o papeles de comercio“.?

Europa en los inicios del siglo XX, empezaba a mostrarle al mundo la importancia de
las denominaciones de origen e indicaciones geograficas para el comercio local e
internacional. Entonces surge un movimiento de creacion de leyes y érdenes reales en

las cuales se decretan y legalizan varias indicaciones geograficas.

En 1932, se establece la primera reglamentacion nacional de Espafia sobre
indicaciones geograficas y denominaciones de origen en vinos, a través del Estatuto
del Vino de 1932. Esta normativa espafiola reconocié expresamente 28 nombres
geograficos para vinos, asimismo, definié por primera vez en ese pais la figura de los
Consejos Reguladores, como érganos de gestion de las indicaciones geograficas. Esto
da el camino para normar el proceso de produccion, elaboracién y transformacion del
Jérez (Xérez) o Sherry. Vemos que esta corriente se expandié, ya que en ltalia,
paralelamente se fundaba el Consorcio del Parmigiano Reggiano, para la defensa,

valorizacién y promocion de este queso con indicaciéon de procedencia.

iz

Ibid. Pag. 17.
® Peralta, Richard. Diagnéstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geograficas y
denominaciones de origen de Centroamérica, Panama y Republica Dominicana. Pag. 21.
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Mas recientemente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), pas6 a formar parte de uno de los
tres pilares de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), la cual definié un estandar
minimo para la proteccion de derechos de propiedad intelectual, incluidas las

indicaciones geograficas, en los paises miembros.

Granados comenta acerca del ADPIC: “A través de este acuerdo se ha aumentado la
proteccion internacional y la adaptacion de las legislaciones nacionales a los
estandares minimos de proteccion, constituyéndose en el mas importante acuerdo

internacional de proteccién de indicaciones geograficas jamas firmado”. °

El respaldo juridico de este movimiento, se debe a la inclusiéon del reconocimiento y
proteccion de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas en los acuerdos

y tratados comerciales, tanto bilaterales como multilaterales.

Actualmente, las indicaciones geograficas se encuentran protegidas en la gran mayoria
de los paises del mundo, sin embargo, el marco de la proteccién en cada uno de ellos,

lo mismo que el grado y especificidad, son variables segtin cada concepcion.

2.2. Concepto y definicion de indicacién geografica

Doctrinalmente las indicaciones geograficas son conocidas como: designaciones de
origen o indicaciones de procedencia. Se sefiala que las indicaciones de procedencia,

las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas cumplen con una funcién

® Granados, Leonardo. Indicaciones geograficas y denominaciones de origen. Un aporte para su
implementacion en Costa Rica. Pag. 10.
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de la tipologia general de la propiedad intelectual se les incluye como signos distintivos

de diferenciacion de productos en la actividad comercial. Es por esta razén que dent

junto con las marcas, los nombres comerciales, los rétulos y los emblemas, entre otros.

Autores centroamericanos, haciendo referencia a la doctrina, consideran a las
indicaciones geograficas y a las denominaciones de origen, especies dentro del género
de las indicaciones de procedencia. Expresan que una indicacién de procedencia es
cualquier simbolo, expresion o signo utilizado para indicar que un producto o servicio
es originario de un pais, una regién o un lugar especifico. Entre las corrientes mas
comunes se sostiene que las indicaciones de procedencia no se deben registrar,

porque con su uso comun, es suficientes para hacerlas efectivas.

Las indicaciones de procedencia son clasificadas como un signo distintivo de género, o
sea, un tipo especial de signo, que por sus cualidades propias permiten ser
consideradas como el género que contiene signos distintivos derivados de éste. Por
esa razdn, las indicaciones geograficas son tomadas como el conjunto o género que

contienen la especie de las denominaciones de origen.

Si se analiza en un sentido amplio el término indicaciéon geografica, se entiende que
incluye a las denominaciones de origen, por lo menos en un sentido de terminologia de
origen. Toda denominacién de origen es una indicacién geografica, pero no toda

indicacién geografica es una denominacién de origen.

Debemos tener en consideracidn que junto con el desarrollo de las indicaciones

geograficas y denominaciones de origen en el ambito internacional, los conceptos de
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las mismas también han experimentado una evolucién. En la actualidad existe un
tendencia, tanto por parte de la doctrina como por los tratados internacionales sobre la
materia, a sustituir la expresion denominacién de origen por la de indicacién geografica.
No quiere decir que ambos conceptos sean diversos y contrarios, sino que existe entre
los dos una relacién juridica, por lo que la indicacion geografica englobaria a la
denominacion de origen. Asi se estaria utilizando un concepto Unico y delimitado. La
manera en que la protecciéon de las indicaciones geograficas ha sido conceptualizada
en diferentes paises y en diferentes momentos ha variado considerablemente. Como

resultado, todavia hay una cierta ambigiedad en el uso de la terminologia basica.
2.2.1. Indicacion geografica

En un sentido general, la indicacién geografica: "es todo signo, nombre o mencién que
identifica un determinado lugar de la tierra, sea un pueblo, una regién, un pais, o
inclusive, un continente. A través de estas indicaciones se ubica espacialmente a las
personas y a las cosas, y esta "informacién que suministran es aprovechada como
elemento individualizador de productos en el trafico mercantil, de suerte tal que ponen

en conexioén el producto al cual se aplican con su lugar de origen o procedencia”. *°

Segun lo establecido en el Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley
de Propiedad Industrial, una indicacién geografica se define como: todo nombre,
expresion, imagen o signo o combinacién de éstos, que identifica un producto como

originario de un Pais, de una regién o una localidad de ese Pais, cuando determinada

"Nudman, Verdnica. Proteccién internacional de la denominacién de origen Pisco chileno: de la
controversia con Perti y en particular del Arreglo de Lisboa y la inscripcién del Pisco peruano en
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Pag.2.
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a su origen geografico, y el vinculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos,

en una de las etapas de su produccién, transformacion o elaboracion.

La OMPI las define como: “Una indicaciéon geografica, es un signo utilizado para
productos que tienen un origen geografico concreto y cuyas cualidades, reputacion y
caracteristicas se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la
indicacion geografica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un
ejemplo tipico son los productos agricolas que poseen cualidades derivadas de su
lugar de produccién y estan sometidos a factores geograficos especificos, como el

climay el terreno.”"’

La OMC utiliza el término contenido en el ADPIC, como comin denominador para
sefialar varios conceptos e instrumentos -utilizados por los Estados Miembros, para
indicar bienes de cierto origen geografico y evitar confusiones con términos especificos
que estan, legalmente definidos en cada pais o regién. Este acuerdo establece en la
seccion lll referida a las Indicaciones Geogréficas, en su Articulo 22.1: (...) indicaciones
geogréficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un
Miembro o de una regién o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacién, u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su

origen geografico.

" Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. ¢ Qué es una indicacion geografica? [en linea].
Disponible en: http://www.wipo.int/geo_indications/es/ [Consulta: 10 de octubre de 2014].
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Los productos agricolas son ejemplos comunes de indicaciones geograficas, ya qu
poseen cualidades derivadas de su lugar de produccién y estan sometidos a factores
locales como el clima y el terreno. Por ejemplo, la indicacidon geografica Parmigiano
Reggiano (queso parmesano), para el queso producido en la regién de Parma, en

Italia.

El sentido general de la definicidn de indicacion geografica sefialado, se puede prestar
para futuras confusiones, porque las indicaciones que se utilizan para la designacién de
determinados productos muchas veces comunican un mensaje que va mas alla del
alcance y Unica procedencia geografica, ya que por lo general, consisten en el nombre

de origen del lugar de los bienes o productos, por lo que mayor exactitud es necesaria.

Para el autor de esta investigacion, la definicion de indicacién geografica puede
conceptualizarse como: Es la figura de Propiedad Industrial que ‘incluye los nombres
propios territoriales de paises, departamentos, regiones, estados, comunidades,
provincias y los nombres de sus ciudades, aldeas, rios y toda otra ubicacién geografica.
Su ejercicio puede dar la sensacion de que la utilidad o misién se conecta con el lugar

geografico a que se refiere la indicacién y sus caracteristicas propias de su produccion.

2.2.2. Denominacion de origen

La definicidn clasica de denominacién de origen proviene del Arreglo de Lisboa relativo
a la Proteccion de las Denominaciones de Origen: “La denominacién geografica de un

pais, de una regién o de una localidad que sirva para designar un producto originario
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del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al ——

medio geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

Segun la autora Marofio: “se ha considerado como una indicacién geografica que,
ademas de sefalar la procedencia geografica del producto, revela la presencia en el
mismo de cualidades o caracteristicas debidas esencial o fundamentalmente al medio
geografico de origen (formado por la confluencia de factores naturales y humanos

existentes en ese lugar)”."?

Lo esencial del concepto de denominacion de origen, es el vinculo entre el origen
geografico y las cualidades propias del producto designado por la denominacién. Al
contrario de lo que sucede con la indicacion de procedencia que soélo indica una
conexién de procedencia geografica, la denominacién de origen presenta una doble
conexién: indica un origen geografico y denota ciertas cualidades propias por el

producto como consecuencia de su procedencia.

El Decreto Nimero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Propiedad Industrial, define a una denominacién de origen como: todo nombre,
expresién, imagen o signo que designa o evoca una regién, una localidad o un lugar
determinado, que identifica un producto originario de esa region, localidad o lugar
determinado, cuando su calidad o caracteristicas se deban fundamental o

exclusivamente al medio geografico, incluyendo los factores naturales y humanos, y

?’Marofio, Marfa del Mar. La proteccion juridica de las denominaciones de origen en los derechos
espafnol y comunitario. Pags. 21 y 22.
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cuya produccion, transformacioén y elaboracién se realice dentro de la zona geografica

delimitada.

La esencia basica de este signo distintivo, es justamente, esa vinculacion de
exclusividad que debe existir entre el producto y el proceso que se realiza Unicamente

en el indicador geografico del cual éste procede.

Ya habiendo definido que el concepto de indicacion geografica engloba a las
denominaciones de origen, podemos definir esta como: Una clase especial y particular
de indicacién geografica, que ve su aplicacién en productos que contienen una calidad
especifica y explicita derivada esencialmente del indicar geografico en el que se

elaboran.
2.3. Clasificacion de las indicaciones geograficas

~ Existe un nexo integral que va desde la relacion de género a especie entre las
indicaciones geograficas y las denominaciones de origen, por lo que buscaremos
establecer las diversas categorias que incluyen a las primeras. En la clasificacion, se
distinguen entre indicaciones geograficas simples y calificadas, dentro de estas ultimas
encontramos a las indicaciones geograficas propiamente dichas y a las

denominaciones de origen.

Las indicaciones geograficas simples, son también Illamadas indicaciones de

procedencia, estas sefialan un determinado lugar que funge como centro de produccién
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o de transformacién de productos, pero que no vinculan el origen con la calidad ni con

determinadas caracteristicas.

La segunda clasificacién es de las indicaciones geograficas calificadas, las cuales a
diferencia de las primeras, se refieren a nombres geograficos que sefalan productos
que son propios de una zona determinada, los cuales cumplen con requisitos
especiales como lo son, tener caracteristicas, cualidades o reputacién especiales, entre
otras. Estas caracteristicas se deben de relacionar directamente con su origen
territorial, ademas deben encontrarse presentes ciertos factores humanos y naturales

en su produccién.

Por lo tanto podemos establecer que las denominaciones de origen, se caracterizan por
presentar una doble vinculacién garantizada por el ordenamiento juridico, la de ser
indicativa de la procedencia geografica de un producto y la de ser indicativa de la

calidad del mismo.
2.4. Diferencias entre indicaciones geograficas y denominaciones de origen

Teniendo la percepcién y analizados los conceptos doctrinales de estas figuras de
propiedad industrial, podemos realizar la comparacién para entender cada elemento
que diferencia a las indicaciones geograficas de las denominaciones de origen. Se
hace notar que en su aplicacion practica, no siempre se logra una diferenciaciéon 6ptima

entre estas dos figuras.
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Regresando a la clasificacidn que se hizo, entre indicaciones geograficas simples e
indicaciones geograficas calificadas, se puede determinar que la mayor diferencia entre
ambas se ve en el grado de correlacion entre los rasgos caracteristicos esenciales del

producto y el lugar especifico donde se produce.

Las indicaciones geograficas simples, encuentran su base en aspectos que tienen
relacion con la competencia desleal. Se basan igualmente en la protecciéon hacia el
consumidor en lo relativo a la correcta identificacién de los productos, por lo que estas
no podrian considerarse como derechos de propiedad industrial. Ademas, sélo sefialan
un lugar geografico como centro de produccién o de transformacién de productos, pero
no vinculan el origen con la calidad ni con determinadas caracteristicas. Por lo tanto, no
son objeto de ningdn titulo o derecho exclusivo de uso, tampoco estan facultadas para

ser inscritas o registradas.

En cambio, en las indicaciones geograficas calificadas se otorga un titulo, el cual
autoriza a los beneficiarios con una determinada indicacion geografica a excluir a
terceros de su uso. La proteccién de las indicaciones geograficas calificadas es mayor,
basandose principalmente en que son amparados por el sistema de proteccién de la
propiedad industrial, en la medida que dichos productos tengan las caracteristicas que
dicen tener, y que sean atribuibles a su entorno territorial, asi como a una calidad bajo
control y supervision, por lo tanto, éstas si constituirian verdaderos derechos de

propiedad industrial.
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En cuanto a las indicaciones geograficas simples, estas sirven para indicar el origen
geografico del producto, pero nunca establecen requisitos que aseguren una calidad
superior por este hecho. Es decir, en un mismo lugar geografico pueden existir quesos
con denominacién de origen y otros con indicacién de procedencia. En cambio, una
denominacién de origen es un reconocimiento a las caracteristicas que hacen diferente
y Unico a un producto respecto a otro, asegurando al consumidor superioridad,
autenticidad y calidad respecto a su origen geografico. Se asegura conjuntamente que
las normas estrictas de control y calidad utilizadas en su elaboracién sean cumplidas,
para que de tal manera, sea protegido el productor que acata reglas estrictas de

produccién y manufactura.

‘Lo que distingue a las indicaciones geograficas propiamente de las denominaciones de
origen, se puede considerar que es un hecho de grado, ya que en relacién a sus

efectos, no hay diferencias.

En cuanto a las indicaciones geograficas, el origen territorial del producto es vital en lo
que concierne a cualidades determinadas o reputacién que tiene el producto, aunque el
territorio de donde proviene no se caracterice por tener cualidades especiales a partir
de factores naturales (el suelo, el clima, la latitud y altitud geografica, las caracteristicas
topograficas o humanas, etc.) o factores humanos (practicas culturales del lugar,
conocimientos y practicas tradicionales de cultivo, conservacién y produccién, seleccion
de las variedades, microorganismos o animales utilizados, técnicas y métodos de

fabricacién, etc.).
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En cambio para las denominaciones de origen los elementos de tradicion histérica,
sociales y culturales que las definen tienen relevancia y las revisten de valor agregado.
Las denominaciones de origen notoriamente consideran el entorno geografico en
donde principia el proceso de produccién, pero ademas se toma en cuenta el grupo de

factores naturales y humanos que determinan su origen y cualidades.

Resumiendo los argumentos expuestos podemos aclarar. las denominaciones de
origen se caracterizan por que los procesos de produccién, transformacién y de
elaboracion de los productos deben llevarse a cabo en una zona geografica delimitada,
de la cual provienen los productos objeto de la denominacién de origen. Mientras que
para las indicaciones geograficas, se necesita la consecucién de uno de los procesos;
ya sea el de produccion, fabricaciéon o transformacién y los conocimientos sociales,

culturales e histéricos aplicados dentro de la zona de procedencia.

Tal como lo hemos sefialado, el concepto de indicacién geografica también define a las
denominaciones de origen, es por esto, que de manera general utilizaremos el término
de indicaciones geograficas a lo largo de la investigacidon, haciéndolo extensivo a las

denominaciones de origen.

2,5. Diferencia entre indicaciones geograficas y marcas

Las indicaciones geogréaficas y las denominaciones de origen, guardan cierta relacién
con las marcas. La OMPI ha definido a las marcas como: “signos distintivos que se

utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por
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distintos productores o proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad

industrial y por ello los derechos que confieren estan protegidos por la legislacion”. '3

Por su lado, las indicaciones geograficas sefialan a los consumidores que un producto
procede de cierta ubicaciéon y posee cualidades que derivan de ella. Las marcas son
signos distintivos que resaltan las diferencias con productos similares, para
identificarlos y brindarles unidad. Las marcas, pueden aplicarse a cualquier tipo de
producto o servicio. Las indicaciones geograficas se aplican principalmente a productos

agricolas para la alimentacion.
Podemos identificar que las diferencias mas notorias radican en:

a) Titularidad: las indicaciones geograficas otorgan un derecho colectivo, no son
propiedad de sujetos privados sino del Estado, brindandoselas a sus titulares por
medio de una concesion, que les permite a los productores que elaboren sus
productos en la zona de la indicacion geografica la utilizacion de la misma,
siempre y cuando los productos elaborados compartan las cualidades tipicas de
su lugar de origen. Por lo tanto, no son objeto de enajenacion, embargo o
licencia, no asi las marcas, que pueden ser propiedad de personas individuales
o juridicas. La titularidad de la marca le pertenece a la persona determinada que
realizé el tramite y obtuvo por el registro de la misma, impidiéndose una vez

registrado la utilizaciéon de éste por terceros.

3 Organizacion Mundial de La Propiedad Intelectual. Acceso a marcas [en linea]. Disponible en:
http://www.wipo.int/trademarks/es/ [Consulta; 10 de febrero de 2014].
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b) Registro y duracién: La solicitud de registro de una indicacién geografica se ™~
examina con el objeto de verificar si se ajusta a lo previsto en la ley, el plazo de
proteccion de indicaciones geograficas es indefinido, por lo que no estan sujetas
al procedimiento de renovacién de las marcas en general. Ya que al ser una
concesion del Estado permanecen activas mientras la autoridad competente no

considere su supresion.

¢) Indicador de origen: las indicaciones geograficas no les es posible utilizar
cualquier signo, solamente el nombre del lugar geografico con el que el producto
tiene su vinculo exclusivo. A diferencia de las marcas, ya que estas pueden

constituirse a través de cualquier clase de signo.

d) Elementos especiales: las indicaciones geograficas poseen marcadas
diferencias en cuanto a sus requisitos para poder acceder a su‘régimen de uso,
ya que si un productor desea que su mercancia sea tutelada con proteccién de
indicacién geografica, debe satisfacer un conjunto de requisitos, sobre todo en el
método de produccién. Este tipo de requisitos no se pueden comparar con los

que debe cumplir el solicitante de inscripcion de una marca.

A manera de recapitulacién, de alguna manera las indicaciones geograficas tienen
parecido en relacién a las marcas en cuanto crean una categoria de identidad ante los
consumidores y facilitan la planeacién de una estrategia de mercadeo, basandose en la
calidad que se ofrece por medio del signo distintivo. Entonces las principales

diferencias entre estas figuras juridicas y las marcas se asientan en: los requisitos para
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su proteccidn; el vinculo entre las caracteristicas y cualidades del producto y su origen
geografico; las limitantes en términos del lugar de produccion, elaboracién vy
transformacion; su estructura de gestién; ia naturaleza del uso colectivo de esta figura y
como todos los interesados que se encuentra en dentro del area geografica delimitada
pueden utilizar la indicacion geografica, siempre y cuando cumplan Ilas

especificaciones técnicas requeridas segun sea el caso.
2.6. Naturaleza juridica de las indicaciones geograficas

La naturaleza juridica del derecho de indicacién geografica no es precisa. Este es un
punto en el que las distintas corrientes que han buscado su determinacién y
explicacién. La naturaleza juridica no se encuentra establecida en forma clara en la

legislacion guatemalteca, por lo que se consideran las siguientes corrientes:
2.6.1. Tesis que trata a la indicaciéon geografica como marca.

Esta doctrina plantea en lineas generales, sefialando que la indicacién geografica
tendria el mismo valor juridico que la marca, sin dejando salvo de no cumplir con las
mismas condiciones necesarias para otorgar una marca, siendo su registro el ejemplo
ideal. Todo esto en virtud del entendimiento y el prestigio que ha ido adquiriendo dicha

indicacién con respecto a los consumidores.

Siguiendo esta corriente, las indicaciones geografica no producirian los mismo efectos
que las marcas colectivas de caracter puablico, por tal motivo se “(...) establece la

personalizaciéon diferenciada de un producto y que se concede a entidades o
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asociaciones cuya finalidad es garantizar el origen, naturaleza o calidad de - ...:"
determinados productos o mercancias, contando con la facultad de conceder el uso de
la propia marca a los empresarios que pertenezcan a la entidad o asociacién y cumplan

con el control que ésta ejerce.”"

De la comparacidén con las marcas, surge la teoria de la marca notoria, que encuentra
su génesis en el Articulo 6 bis 1) del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial. Esta teoria desarrolla una idea amplia de este contenido, se
dispone que: “la Convencién da protecciéon contra el uso por terceros no sélo a las
marcas comerciales, sino también a los nhombres comerciales y otros simbolos de la
misma categoria, que sean notoriamente conocidos. En otros términos se protege no
sblo a las marcas registradas, sino también a las marcas, nombres comerciales u otros
signos de igual naturaleza, quesean notoriamente conocidos, aunque no cuenten con
inscripcién”. En este marco, se incluye a las indicaciones geogréficés dentro de las

marcas notorias.

La marca notoria es: “(...) aquella que es conocida por la mayor parte del sector
pertinente del publico consumidor del producto o servicio que se distinga con ella,

debido a la reputacién adquirida por su uso y difusién.” '°

Debo aclarar que en la legislacién guatemalteca habria que descartar profundamente la

posibilidad de que una indicacién geografica tenga una naturaleza marcaria. Ya que en

“Nudman, Verénica. Op. Cit. P4g.24.

'® portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre propiedad industrial e intelectual y sociedad de
la informacién. La marca notoria. [en linea]

http://www. uaipit.com/files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf [Consultada: 28 de septiembre de
2014).
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la Ley de Propiedad Industrial, se enuncian los casos en donde las marcas son
inadmisibles por derechos de terceros y son sefialadas las razones por las cuales no
podra ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello
afecte algin derecho de tercero. Especificamente el Articulo 21 literal G) indica: Si el
signo es idéntico, similar o constituye una traduccién de una indicaciéon geografica o
denominacién de origen protegida en el Pais y pueda causar confusién o un riesgo de

asociacion.
2.6.2. Tesis que trata a la indicacion geografica como bien inmaterial.

El tratadista Francisco Carnelutti, establece la teoria que trata a la propiedad intelectual
(indicaciones geograficas) como un bien inmaterial. Esta teoria sefala que la propiedad
intelectual no es un bien, sino un interés. Segln esta corriente, la identificacion, la
reputacion, el secreto, son intereses que se colocan frente a ciertos bienes, pero en
ningln momento constituyen bienes. Lo cual es insuficiente puesto que con un secreto
no pueden lienarse las expectativas de una necesidad sobre la cual el hombre pueda
ejercer un derecho. Esta teoria, ubicaria a las indicaciones geograficas dentro de los

derechos civiles de propiedad.

Los bienes inmateriales, se han tratado como una categoria de bienes distinto a los
inmuebles, tema desarrollado en el Articulo 446 del Cédigo Civil de Guatemala, esto a
partir de lo establecido en el inciso sexto del Articulo 541 del mismo cuerpo legal, el

cual, establece que: Son bienes muebles: (...) los derechos de autor o inventor

comprendidos en la propiedad literaria, artistica e industrial.
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2.6.3. Tesis que trata a la indicaciéon geografica como una forma especificada de

propiedad industrial.

Esta corriente establece que al estar incluidas las indicaciones geograficas dentro de la
rama de la propiedad industrial, éstas serian formas determinadas de dicho tipo de

propiedad, siendo tal su naturaleza juridica.

La critica a esta tesis nace del presupuesto que, si bien, no existe incertidumbre de que
las indicaciones geograficas forman parte de la rama de la propiedad industrial, es
errdneo globalizar la afirmacién que su naturaleza juridica se deriva en es solo esa

base, esto no resulta ser contundente.

2.6.4. Teoria que trata a la indicacién geografica como un simple estimulo

econdomico.

Se ha postulado que las indicaciones geograficas encuentran su naturaleza juridica en
el hecho de constituir un estimulo econémico, por el hecho de entregar la exclusividad
de produccién de las mercancias a sélo a los productores del area privilegiada con el
otorgamiento del derecho proteccién. Esto conlleva a que ‘la financiacién en la zona se

ve favorecida mediante los ingresos de divisas, tanto internas como externas a la zona.

Es apropiado criticar que la accibn de ser o no un estimulo al comercio en
determinadas zonas, no logra indicar por si mismo la esencia de la naturaleza juridica

de estas figuras.
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De todo lo expuesto, podemos notar que existe una vasta variedad de posturas de
pensamiento sobre la naturaleza juridica de las indicaciones geograficas. Sin embargo,
tomando en consideracién la complejidad del tema, se ha considerado que la manera
de comprender esta naturaleza es por medio de una Tesis Ecléctica. Esta plantearia
que son compatibles las teorias que afirman que a estos signos distintivos se les debe
aceptar como bienes inmateriales y como una forma especificada de propiedad
industrial, en forma conjunta. Consideramos que estas teorias, no se contravienen.
Entonces para los fines de la investigacion conceptualizamos gue las indicaciones
geograficas se encentran amparadas, tanto por el derecho de propiedad, con lo que su
titular gozaria de las acciones propias del dominio, asi como por los derechos propios

gue le otorga el estatuto particular de la propiedad industrial.

2.7. Caracteristicas de las indicaciones geograficas

Dentro de las caracteristicas de las indicaciones geograficas y las denominaciones de
origen, podemos sefialar que su reconocimiento constituye un derecho de propiedad
industrial, independiente de que sea a través de la ley, una resolucién administrativa o

mediante un decreto judicial.

Su utilizacién y explotacién, por medio de su titular, recae en forma exclusiva y
excluyente en un signo distintivo. Es un derecho diferente a la idea clasica acerca del
dominio o propiedad y a los demas derechos de propiedad industrial, debido a que el
titular de dicho derecho no tiene la facultad de enajenar ni gravar esa indicacién

geografica (facultades intrinsecas del derecho real de dominio). Sélo tendra el derecho
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de uso para los sujetos beneficiados con dicha declaracién, pero de manera colectiva.
Como lo sefala Cornejo: “Este derecho sera limitado en cuanto a la posibilidad de
disposicién. Lo que no podra estar ausente en caso alguno, sera la posibilidad de usar

16

en forma exclusiva la denominacidén”"®, sin perjuicio de los demas titulares beneficiarios.

Como derecho de propiedad industrial, tiene una faz positiva y una negativa. Como
elemento positivo, se le otorga al beneficiado con tal declaracién, la facultad de utilizar
dicha indicacién geografica a fin de poder diferenciar sus productos dentro de un
determinado mercado. Esta definicion es mas amplia y menos exigente que Ila
institucion juridica de la denominacion de origen, en cuanto al vinculo del producto con

su territorio originario, para lo cual, deben cumplirse los siguientes elementos:

e Necesariamente la indicacion tiene que identificar a un producto, pero no es
necesario que sea el nombre geografico, pueden ademas ser simbolos,

emblemas, u otros que se asocien a su origen.

e El| producto debe tener una calidad agregada, una reputacion u otra
caracteristica que se atribuya principalmente a su origen territorial. Por lo tanto,
se puede sefalar que la sola reputaciéon constituye elemento suficiente para la

existencia de una indicacion geografica.

También podemos sefalar como caracteristicas, las que sefala el chileno Rafael

Areyuna, en atencidn a los bienes juridicos de caracter econdmicos que las

'® Cornejo, Pablo. Las denominaciones de origen y el fundamento de su proteccién. Pag. 294.
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indicaciones geograficas protegen (libre competencia, buena fe contractual y proteccié

de los consumidores):

a) Prestigio o renombre: Para que el legislador o el érgano competente reconozca
la calidad de indicacion geografica, el producto en menciéon debe poseer un
prestigio o fama dentro del mercado que lo haga diferente a los demas y por lo

tanto elegible de proteccién a través de algunos de estos privilegios industriales.

b) Naturaleza: Se comprenden de los elementos o factores naturales como el
clima, indices catastrales, humedad, altura, lluvias, etc. Elementos que se
asocian a ventajas comparativas del producto que facilitan su diferenciacién con

otros productos similares, sometidos un proceso productivo parecido o igual.

¢) Tradicion: Esta caracteristica se relaciona con el factor humano, toda actividad
realizada por la intervencién humana dentro del proceso productivo que favorece
a diferenciacién. Tales actividades son las que producen la transmision de

conocimientos de una generacién a otra.

d) Reconocimiento oficial: Esta seria una caracteristica propia de las indicaciones
geogréficas, ya que para ser titular de una de ellas el Gnico método es mediante

una ley, reglamento o resolucién administrativa.

También son consideras caracteristicas de las indicaciones geogréficas:
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través de la ley, no puede ser modificada o suprimida por la administracion

publica, sin una causa que justifique que los motivos que la originan cambiaron.

f) Monopolio: La base de otorgar una especie titularidad en un derecho con
caracteristicas patrimoniales, es la exclusividad de utilizar cierta referencia que
sélo los beneficiarios podrian usar. Las indicaciones geograficas podrian ser
obstaculos al comercio protegidos por el legislador, por ejemplo, el uso y

proteccion de terminologia genérica, como mas adelante los explicaremos.
2.8. Funciones de las indicaciones geograficas.

Las indicaciones geograficas desempefian una variedad de funciones econémicas y de
ofro tipo, que pueden depender de cdmo los productores utilizan las indicaciones
geograficas y los consumidores las ven. Se han distinguido cuatro funciones posibles

para las indicaciones geograficas, entre estas podemos encontrar las siguientes:

a) Funcién indicativa de calidad: Son estandares objetivos basados en el
conocimiento de normas técnicas y de control. Es decir, que mediante la
conformacion de una indicacién geografica y la obediencia a ciertas reglas de
produccion, se asocia la conclusion final de un procedimiento productivo a un

cierto modelo y tipo de calidad.

b) Funcién indicativa de procedencia u origen: La indicacién geografica transmite

informacién al consumidor, sobre la zona geografica del producto. El consumidor

43


Ludwing Godinez
Text Box


asocia tal informacién a las cualidades que se le asignan a dicho lugar. Se hace

comparacion de similitudes entre los factores naturales a los demas requisitos.

¢) Funcién condensadora de fama o de Goodwill: La indicacion geografica es un
mecanismo para expresar la buena fama del producto entre la competencia,
indicaria buena reputacién empresarial. Esto quiere decir que mediante una
indicaciéon geografica, se certifica a los consumidores la buena fama de un

producto.

d) Funcién publicitaria: Permite distinguir a ciertos productos que satisfacen las
mismas necesidades y que compiten entre ellos en un mismo mercado.
Mediante esta funcién se fortaleceria la libre competencia, la buena fe

contractual y especialmente la proteccién de los consumidores.

Las funciones son la base de la naturaleza juridica y el alcance de la proteccion de las
indicaciones geograficas. Las discusiones sobre el alcance adecuado de la proteccioén
de las indicaciones geograficas, a menudo toman estas funciones como un punto de
partida. También se utilizan como herramientas en los argumentos sobre diversas
politicas legales. La protecciéon las indicaciones geograficas y las distintas politicas sélo
pueden estar justificadas, si las indicaciones geograficas realmente cumplen con sus

funciones.

44


Ludwing Godinez
Text Box


2.8.1. Terroir

La teoria tradicional y reconocida publicamente, es que las indicaciones geograficas
sirven una combinacioén especial de las funciones de origen y de calidad: comunican las
cualidades origen geografico y no geografico, del producto las cuales estan
relacionadas con su origen geografico. Esta combinacion de las dos funciones se basa

en la nocién de terroir.

Terroir es una palabra del idioma francés, esta no tiene traduccién directa al espariol y
se refiere, en su sentido mas estricto, a una zona o terreno bastante pequefio, cuya
geologia, topografia, microclima, flora y otros factores relacionados, imparten
cualidades distintivas a un producto. Cada producto debe ser un reflejo inimitable de su
geografia. Por lo tanto, los diferentes productos se distinguen unos de otros y pueden
estar asociados con su origen geogréﬁco. Puesto que productos de distintas regiones
son diferentes, no hay justificacion para el uso de la misma denominacién geografica
para describirlos. En un sentido mas amplio, terroir también incluye el entorno humano,
cuando los productores calificados manifiestan técnica. Para los defensores de esta
postura, el caracter de un producto estd determinado por terroir, mientras que el
hombre determina la calidad. Un productor incompetente puede destruir el potencial de

determinado de su territorio para producir productos de gran caracter y calidad.

La produccion basada en la opinidbn de terroir es compleja. De hecho, es tan
complicada que muchos autores ni siquiera tratar de analizarla, aduciendo que terroir

tiene un aspecto espiritual o romantico. Esta falta de analisis ha llevado a ver la idea de
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terroir, como una base insuficiente para la proteccién de las indicaciones geograficas.
Hay una falta de evidencia cientifica acerca de lo que las aportaciones de terroir
realmente hacen, incluso si se acepta que la caracteristica geografica influye en las
caracteristicas de un producto, esta lejos de ser claro que estas caracteristicas son
exclusivas. Como observa Justin Hughes, “cualquier aspecto natural de una regién
también se puede encontrar en otro lugar”'’. En el mercado mundial moderno las
materias primas, animales, equipos y mano de obra calificada pueden ser
transportados de un lugar a otro. En definitiva, parece que en realidad es la habilidad

humana la que produce cualquier distincién en los productos.

Muchas de las leyes y tratados internacionales que protegen a las indicaciones
geograficas, se fundan en la idea de terroir. En la actualidad parece que muchas
indicaciones geograficas podrian ser excluidas del alcance de esta proteccién, porque
las técnicas modernas de produccién nos permiten replicar y producir casi cualquier
producto en cualquier lugar. Si este es el caso, entonces las indicaciones geograficas
funcionan como algo mas que una combinacién de las funciones de origen y la calidad.
Este fendmeno podria explicar por qué las leyes de proteccion de indicaciones
geograficas modernas, parecen estar alejdndose de la idea de terroir y ofrecen
proteccion a indicaciones geograficas UGnicamente sobre la base de una cierta

reputacién entre los consumidores.

'7 Hughes, Justin. The spirited debate over geographical indications. Pag. 72
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2.9. Ambito de aplicacién de las indicaciones geograficas

En Guatemala histéricamente no se habia reconocido a las indicaciones geograficas
con el poder y proteccion que se les otorga en otros Estados. Considerando que tanto
el Convenio Centroamericano para la Protecciéon de la Propiedad Industrial (aprobado
por Decreto 26-73 del Congreso de la Republica de Guatemala), como la Ley de
Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad, Dibujos y Disefios Industriales (Decreto
Ley 153-85 del Congreso de la RepuUblica de Guatemala), no respondian
adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial. El Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial, publicado
en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2000, entra vigencia a partir del 1 de
noviembre de 2000, regula por primera vez las figuras de indicaciones geogréaficas y

denominaciones de origen.

A pesar que se les incluye en el texto legal, aun la regulacién a estas figuras era
escueta e incompleta, de acuerdo con los Convenios y Tratados Internacionales. Por tal
motivo, el 26 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 2-2013, del
Congreso de la Republica de Guatemala, el cual aprueba el Acuerdo por el que se
Establece una Asociacién entre Centroamérica, por un lado, y la Unién Europea y sus
Estados Miembros, por el otro. En la misma fecha fue publicado en el Diario Oficial el
Decreto nimero 3-2013, del Congreso de la Republica de Guatemala, por el cual se
decretan reformas al Decreto Niamero 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de
Propiedad Industrial. Las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, aplican

principalmente a las figuras denominacién de origen, indicacién geografica, marca y
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correspondientes. Las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual se consideraron
necesarias para la aplicaciéon del tratado de libre comercio, incluido en el Acuerdo de
Asociacidn entre Centroamérica y la Unién Europea (AdA), ya que sin estas reformas la
Unién Europea no hubiese accedido a ratificar la implantacion del pilar comercial del

Acuerdo.

Como lo establecimos anteriormente, las indicaciones geograficas tuvieron su
nacimiento en el continente europeo, la mayoria de estas figuras se encuentran
registraras y protegidas en esa regién. Las modificaciones aprobadas a la legislacion
guatemalteca obligan a reconocer indicaciones y denominaciones de origen
provenientes de otros paises. Entre las motivaciones de la Unién Europa para
presionar por estas reformas, se encontraba el reconocimiento, por parte de
Guatemala, de indicaciones geograficas de origen extranjero. De laé indicaciones que
se incluyeron en los Anexos del AdA, Unicamente 104 solicitudes de registro fueron
presentadas por la Unién Europea y posteriormente publicadas en el Diario Oficial en
Junio de 2013, como parte del proceso de su reconocimiento e inscripcion, por parte
del Registro de la Propiedad Intelectual. Se interpusieron oposiciones al registro de
algunas de estas solicitudes, sobre todo en contra de productos derivados de quesos.
La razén de interponer estas oposiciones a los registros, se dio por la precaucién de
que tal proteccion impedira la importacion, distribucién y comercializacion de estos
productos, ya que contenian terminologia genérica en nombres que ya se consideraban

comunes en el mercado guatemalteco.
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Guatemala posee una gran biodiversidad en un sentido genérico, también en cuanto a e :
especies de productos que actualmente se cultivan o especies que se cﬁan. Entre
estos se puede mencionar como mejor ejemplo al maiz blanco. En algunos casos, el
producto primario adquiere particularidades en un pais, como el maiz morado en

Guatemala.

Las condiciones agroecolégicas, la genética de los productos y la cultura local ofrecen
una oportunidad para procurar indicaciones geograficas para productos con potencial

en los mercados internacionales.

El café es uno de los productos tradicionales que ha adquirido mas interés en tal
direccion, por ser “un producto de larga tradicién, producido y procesado desde el siglo
XIX en la region centroamericana. Su caracter originario esta determinado por la
adaptacion de la materia prima al medio geografico, el uso de técnicas propias y
tradicionales de produccién y transformacion y la forma de clasificaciéon y envasado del
producto. Lo anterior determina un producto diferenciado en cuanto a su composicién
quimica (contenido de cafeina, grasas, y otros), fisica (largo del grano), microbiolégica

y a sus caracteristicas organolépticas (acidez, cuerpo, tueste, y apariencia).”*®

Comprendido lo anterior, se vuelve imperativo conocer las caracteristicas de la
proteccidon y el registro de estas figuras juridicas. Si nos detenemos a pensar en

beneficios y desafios que implica tener protecciéon de indicacion geografica, que haga

'8Cafferata, Julio. Indicaciones geograficas y denominacién de origen en Centroamérica: situacion
y perspectivas. [en linea). Disponible en: http://www.ictsd.org/downloads/2012/02/indicaciones-
geograficas-y-denominaciones-de-origen-en-centroamerica.pdf [Consulta: 10 de mayo de 2015].
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garantizado y determinado por su origen, es facil concluir que a través de éstas

caracteristicas se les debe prestar atencién primordial.

2.10. Protecciodn juridica de las indicaciones geograficas

Las indicaciones geograficas o denominaciones de origen pueden ser protegidas

juridicamente por varias vias y ambitos. Por un lado, su proteccién en el ambito

internacional puede ser alcanzada mediante a las opciones dispuestas en las

legislaciones nacionales de diferentes regiones, entre las cuales se encuentran:

La proteccion legislativa o administrativa: es la que han establecido algunos
paises para diferenciar y proteger productos determinados, por medio un
sistema que establece zonas y de proteccién juridica a través de una ley o
alguna normativa administrativa vinculante. Tal es el caso de las zonas
productoras de vinos en algunos paises, cuya proteccion nacional viene dada,
no por su inscripcidon en un registro nacional de denominaciones de origen o
indicaciones geogréficas, sino por una ley que la dictamina de manera

especifica.

La proteccion por la via del registro: consiste en lograr una tutela legal concedida
por el Estado, a partir de un registro o. inscripcion oficial. En este caso la
proteccién podria darse, dependiendo de la opcié'h regulatoria adoptada por el
pais, bajo diferentes esquemas registrales, tales como: marca, marca colectiva,

marca de certificacion, indicacion geografica o denominacién de origen. En el
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caso de las indicaciones geograficas, muchos paises no las registran puesto qu
han reservado su titularidad a favor del propio Estado, aunque son utilizadas por
los particulares, y en consecuencia ante alguna solicitud de reconocimiento de
parte interesada o de oficio, la autoridad competente declara la proteccion de la
indicacién geografica mediante un acto administrativo en firme. En ambos casos

se requiere de un reconocimiento oficial.

iii. La proteccion por competencia desleal: este caso se puede verificar que se
encuentre o no el nombre geografico registrado en un registro, o se encuentre
protegido expresamente por una ley u otra disposicién administrativa vinculante,
pues esta es una via abierta para impedir o detener la comisiéon de actos
deshonestos en el comercio, asi como para resarcir los dafios que ellos hubieren
causado. En consecuencia los productores de una zona geografica afectada
siempre podran atacar por la via judicial o administrativa, a cualquier persona
individual o juridica, que comercialice un producto con indicaciones falsas o
engariosas sobre el origen geografico del mismo, aunque el topénimo no esté

registrado o inscrito en un registro de propiedad intelectual.

En el ambito del comercio extraterritorial, la protecciéon bajo esquemas registrales de
indicaciones geograficas 0 denominaciones de origen puede obtenerse también por al

menos dos métodos:

i. Proteccién por registro internacional: el caso particular de las denominaciones

de origen, por medio del Arreglo de Lisboa de 1958, relativo a la proteccion y el
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registro infernacional de las denominaciones de origen. Este acuerdo provee a. ‘
los paises miembros la via para registrar sus denominaciones de origen en los
paises signatarios a través de un depésito internacional ante la oficina
internacional de la OMPI. Esta via esta limitada en el alcance y el uso, pues sélo
pueden acceder a ella los miembros del Arreglo de Lisboa y sélo se tramita el

registro en los paises miembros.

ii. Proteccién por negociacién internacional: cada vez mas muchos Estados, ante la
disparidad de normativas nacionales sobre indicaciones geograficas, estan
recurriendo a la via de la negociacion internacional, usualmente regional o
bilateral, para alcanzar el reconocimiento y la proteccién juridica de sus
denominaciones de origen e indicaciones geograficas nacionales. Por ejemplo,
la Unién Europea ha estado incluyendo desde hace unos afios en los Acuerdos
de Asociacién Econdmica, que negocian el ‘reconocimiento de la lista de

indicaciones geograficas europeas.

La existencia de varias vias o métodos para alcanzar la proteccién de las indicaciones
geograficas en funcién del ambito de tutela que se pretenda alcanzar, ya sea nacional o
internacional, representa un conjunto de opciones para la proteccién efectiva de ese
bien colectivo constituido por el nhombre geografico del lugar en el que viven y se
desarrollan las comunidades rurales y con ellas su historia, cultura, identidad e

idiosincrasia.
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CAPITULO Il

3. Marco regulatorio de las indicaciones geograficas y denominaciones de

origen
3.1. Marco regulatorio internacional

Los derechos de propiedad industrial mencionados son utilizados desde hace mucho
tiempo, sin embargo, la polémica radica en que la regulacién por parte de las Estados,
comenz6 a producirse recién a principios del siglo XIX, siendo su principal motivaciéon

el acelerado aumento del trafico comercial.

La inexistencia de acuerdos internacionales, aunado a la gran variedad de normativas
internas de cada pais, dificultaba en gran manera la proteccidn y el uso de los derechos
de indicacion geografica, ya que en el ambito de aplicacién se utilizaba por regla
general el principio de territorialidad, en virtud del cual, las disposiciones del derecho de
propiedad industrial se desarrollaban dentro de los limites del territorio de cada Estado.
Ademas, se suman los conflictos que se producian entre aquellos que deseaban que
un derecho adquirido fuera conservado gracias a condiciones climaticas singulares, a
las caracteristicas propias y tipo de suelos, a las técnicas de cultivar los productos o de
fabricarlos y, por otro lado, aquellos que, utilizaban injustamente las denominaciones
usurpadas a fin de sacar un provecho ilegitimo. Por lo tanto, esto llevé a la comunidad
internacional a realizar una constante investigacion para determinar un sistema unido y

l6gico, que facilitara la instauracion de nuevos mecanismos de proteccion con
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sefialados.

En cuanto a normativas especificas, puede decirse que el sistema legal mas
desarrollado lo tiene Europa, donde tuvo origen el concepto, especificamente en los
paises mediterraneos, como Espafia, Portugal, Francia, Italia y Grecia. Estados en los
que existe una extensa tradicion en la valoracion y protecciébn de los productos
tradicionales, con origen geografico identificable y los que representan cominmente

signos de identidad cultural.

Desde el punto de vista del marco normativo internacional, existe una gran gama de
convenios y acuerdos para el registro y la proteccion de los productos con indicacién
geografica. Los mas importantes son: el Convenio de Paris para la protecciéon de la
propiedad industrial; el Acuerdo de Madrid relativo a la represién de las indicaciones de
procedencia falsas o engafosas en Ids productos; el Arreglo de Lisboa para la
proteccidn de las denominaciones de origen y su registro internacional; y, el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC). Todos estos, junto a otros no mencionados, se desarrollaran a

continuacién como parte de un andlisis normativo internacional.
3.1.1. Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial

En 1883, once Estados establecen la Union Internacional para la Proteccidn de la
Propiedad Industrial, derivando de tal unioén en la suscripcion del Convenio de Paris

para la Proteccién de la Propiedad Industrial.
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Este convenio considera, entre otras variedades, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, teniendo por objeto también la coaccién de la competencia
desleal, asi como fortalecer la cooperacion de las naciones en materia de propiedad

industrial.

Cabe resaltar, que si bien, se hace alusién a las indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen, lo hace de una forma imprecisa, al no conceptualizarlas y
por ende, ni diferenciarlas. En su Numeral 1.2, cita a las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, sin determinar ni delimitar el alcance conceptual de esas

expresiones.

El Convenio de Paris también regula el uso de indicaciones de origen falsas o
engafosas, en virtud del Articulo 10 bis, como un medio para evitar la competencia
desleal. El articulo prohibe las indicaciones en cuanto a las caracteristicas de los
productos, cuando puedan inducir a error al publico. La redaccidén podria interpretarse
para ser aplicada en los casos en que, ademas de la procedencia geografica, la
indicaciéon de procedencia también se entiende como descripcidon de la calidad del
producto o sus caracteristicas. Por ejemplo, la indicacién champagne en una botella de
vino espumoso italiano podria ser engafosa, si el consumidores propenso a pensar
que el vino se originé en el distrito de Champagne de Francia y la calidad o las
caracteristicas del vino son diferentes a la de vino Champagne original. Sin embargo, la
historia legislativa del Articulo 10 bis muestra que la disposicién no es aplicable a las

representaciones de origen geografico. Por lo tanto, la Convencién prohibe la
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importacién de bienes que contienen indicaciones geograficas simples falsas, pero no

es aplicable a las indicaciones geograficas que no son simplemente engariosas.

En virtud del Articulo 25, cada pais miembro es responsable de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la aplicacion del tratado. Sin embargo, no existen medidas
de control para asegurar esto. Las normas sustantivas del Convenio de Paris se

integraron en los ADPIC en 1994.

3.1.2. Arreglo de Madrid para la represion de indicaciones falsas o engafosas

sobre el origen de los productos.

Este instrumento internacional fue firmado el 14 de abril de 1891, en Madrid, Espania.
Este se manifiesta por el incobmodo de las naciones frente al texto del Convenio de
Paris, ya que sus penalidades tenian una repercusiéon muy general y por lo mismo una
insuficiente implementacion. Sin perjuicio de que este acuerdo buscé obtener un nivel
de proteccibn mayor, esta premisa no fue suficiente incentivo para logar una
suscripcion masiva, con lo cual, no se logr6 un nivel de legitimidad mayor dentro de la
comunidad internacional. Esta declaracion se ve reflejada en que desde su entrada en
vigor, tan s6lo 36 paises lo han ratificado, constituyéndose en partes contratantes y en

relacidén a esto, es preciso sefalar que Guatemala no ha ratificado este instrumento.

En cuanto al objeto de proteccion, debemos indicar que no es lo suficiente claro para
delimitar el alcance del mismo, es decir, no explica cuales son las figuras que se ven
protegidos por este. En relacién a las indicaciones geograficas no queda claro, cuales

serian objeto de proteccion ya que el lenguaje legal sélo se refiere a las indicaciones

56


Ludwing Godinez
Text Box


de procedencia. Se tratan en este instrumento las indicaciones falsas o engafiosas,
omitiendo definir a qué tipo de indicaciones se alude, por lo que se podria suponer que
se encuentran contenidas dentro de este marco de proteccion las indicaciones

geograficas en general.

Si bien, el mismo Arreglo trata en forma general a la figura juridica en estudio y sin
pronunciamiento expreso acerca de un concepto de indicacion de procedencia o
indicacion geografica propiamente dicha, es innegable el aporte que realiza en la
materia al regular en forma expresa y exclusiva la proteccién de aquellas indicaciones
que son relativas a la represién de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas
en el comercio consideradas falsas o engafiosas. Esto a diferencia de regulaciones
previas que aplicaban de manera extensiva la normativa relativa a las marcas

comerciales a estas figuras.

La proteccién que otorga este tratado se materializa al introducir el fundamento de
represion de las indicaciones de procedencia falsas, generando una proteccién mucho
mas amplia para las indicaciones geograficas. El Arreglo de Madrid prevé la reduccién
de indicaciones geograficas a términos genéricos, toda vez que prohibe el uso de
indicaciones encaminadas a engafar al consumidor, e impide la importacion de

productos que utilizan indicaciones falsas o engafiosas.

Por lo que podemos sefalar que el Arreglo de Madrid, otorga una proteccidn especial a
un cierto tipo de productos, haciendo referencia especial a los vinos, respecto de los

cuales, se les prohibe a los paises contratantes usar las indicaciones geograficas de
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genéricos.

La implementacién del Tratado no ha sido eficaz en eliminar los usos falsos o
engafiosos de simples indicaciones geograficas. Esto es debido al pequefio nimero de
paises miembros, asi como puntos de vista divergentes sobre la interpretacion de las
disposiciones. Los tribunales internacionales difieren en el enfoque de la proteccion de
las traducciones de indicaciones geograficas falsas, o cuando se utiliza junto con

términos como: tipo o estilo.

3.1.3. Tratado de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de

origen y su registro internacional

Transcurrido el afo 1958, lhabia habido varios intentos fallidos para fortalecer la
proteccion de las indicaciones geograficas. Portugal junto con la Oficina Internacional
de la OMPI, hizo una propuesta para garantizar la proteccién de las indicaciones
geograficas sobre una nueva base, bajo el término: denominacién de origen. El hacer
mencion del término denominacioén de origen se habia convertido, no solo en la forma
de designar el origen de un producto como indicacion de procedencia, sino también
ciertas cualidades esenciales perteneciente ha dicho origen. El resultado de esta
iniciativa fue el Arreglo de Lisboa, que no se limita a las medidas en frontera al igual

que sus predecesores, pero también incluye la adopcién de un sistema de registro.

Debido a que el tratado dispone una proteccién muy fuerte, sélo un grupo pequerfio de

paises han estado dispuestos a adoptarlo, actualmente 25 paises son miembros.
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A diferencia de los tratados de Paris y Madrid, el Arreglo de Lisboa restringe la
proteccién a las indicaciones geograficas formadas por un nombre de un pais, regiéon o
localidad, la cual apropia la calidad y caracteristicas que son exclusivas o esenciales al
medio geografico, comprendidos por factores naturales y humanos. Las indicaciones
geograficas que estan reconocidas y protegidas como tales en el pais de origen podran
registrarse en la Oficina Internacional de la OMPI, y una vez registrada, la indicacién

geografica estara protegida en todos los paises miembros.

El Arreglo de Lisboa es mas amplio también que los tratados anteriores, en estas
formas principales: En primer lugar, el Articulo 3, amplia la proteccién a toda clase de
usurpa'ci()n o imitacién, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si
la denominacién se emplea en traduccién o va acompaﬁada‘de expresiones tales
como tipo, clase, manera, imitacibn o similares. Esto elimina eficazmente los
problemas de construccidén asociados a casos como el del queso tipo Fontina, que
estd completamente prohibido. En segundo lugar, una denominacién admitida a la
proteccidén en un pais del registro particular segun el procedimiento previsto, no podra
considerarse que haya llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre
protegida como denominacién de origen en el pais de origen. Por Gltimo, el tratado
considera a las indicaciones geograficas como superior y establece en su Articulo 5.6
un plazo de dos afos para poner fin al uso de marcas anteriores en conflicto con una

indicacion geografica de nueva matriculacion.
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3.1.4. . El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad X

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, mas conocido como ADPIC (TRIPS, por sus siglas en inglés),
corresponde a un instrumento de caracter multilateral. Los intentos fallidos para revisar
el Convenio de Paris o al ampliarle acuerdos en arreglos alternativos, muestran cuan
diferente se percibe la necesidad de proteger las indicaciones geograficas. Cuando
Estados Unidos inici6 el desarrollo de los ADPIC, como parte de la Ronda de
Negociaciones Comerciales Multilaterales de Uruguay, en el marco del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en ingles), la
comunidad europea vio una oportunidad para mejorar la proteccion internacional de las
indicéciones geograficas, y logré asegurarlo en la agenda de las negociaciones sobre
los ADPIC. Aunque hubo pdco cbnsenso sobre el tema durante las negociaciones, un
compromiso fue finalmente alcanzado, el cual incorporaba la proteccién de indicaciones
geograficas en los Articulos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es un anexo del
Acuerdo sobre la OMC. Los ADPIC ofrecen una proteccion relativamente fuerte y
eficaz. Los ADPIC persiguen disminuir los obstaculos en el comercio internacional,
mediante la aplicacién de estandares minimos de proteccion, ademas de promover una
garantia eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Su intencién es evitar las
dificultades y atrasos, facilitando el libre intercambio de comercio y servicios entre los
distintos paises que forman parte de este acuerdo. Es importante sefialar que no se

establece una definicion de las denominaciones de origen en el texto de los ADPIC.
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Como lo sefiala Granados Rojas: “El ADPIC suscrito en el seno de los acuerdos
internacionales del GATT firmados en Marrakech el 15 de abril de 1994, el ADPIC es
una parte integral de los Acuerdos de la OMC y ha sido firmado por los 135 paises
miembros de la OMC. A través de este acuerdo se ha aumentado la proteccién
internacional y la adaptacién de las legislaciones nacionales a los estdndares minimos
de proteccién, constituyéndose en el mas importante acuerdo internacional de

proteccién de indicaciones geograficas jamas firmado”.'®

Al igual que el Arreglo de Lisboa, los ADPIC limita su proteccién a ciertos tipos de
indicaciones geograficas. Los ADPIC es mas general y sélo requiere que una
indicacion geografica identifique determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica
del producto sea imputable, fundamentalmente a su origen geografico. Bajo los ADPIC
una indicacion geografica puede ser cualquier designacién que incluye un nombre o
simbolo geografico. Actualmente, no hay ninguna obligaciéon de registro bajo el régimen
de los ADPIC, sin embargo, en el Articulo 23 se hace mencién de un sistema de

registro de las indicaciones geograficas de vinos y bebidas espirituosas.

Los ADPIC contienen dos niveles diferentes de proteccion: proteccion especifica para
vinos y bebidas espirituosas, y proteccién general para todos los demas productos. La
proteccion general prevista en el Articulo 22, es ligeramente superior a la de los
tratados de Paris y Madrid. Se prohibe el uso de las indicaciones geograficas falsas o
engafosas, asi como ia utilizacién de cualquier medio que constituya un acto de

competencia desleal, en virtud del Articulo 10 bis del Arreglo Paris. Ademas, se

'® Granados Rojas, Leonardo Gabriel. Op. Cit. Pag. 10.
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requiere que los paises miembros rechacen o invaliden registros de marcas engariosas
que contengan o consistan en una indicacidén geografica. En otras palabras, las
palabras geograficas pueden registrarse como marcas comerciales, siempre que el
publico no los perciba como indicador del origen de las mercancias. Por ejemplo, Tikal
seria una marca aceptable para un jugo tropical, porque el nombre es poco probable

que confunda a los consumidores sobre el verdadero origen del producto.

El Articulo 24 prevé excepciones generales a la proteccion de las indicaciones
geograficas. En virtud del articulo, los paises miembros estan exentos de la proteccion
de una indicacion geografica que no esté protegida en el pais de origen o es un término
genérico en un pais miembro. El mismo texto establece una excepcion para los
productores que han utilizado una indicacién geografica particular de un vino de otro
pais miembro, si su uso h.a existido por al menos 10 afios antes de 15 de abril 1994 o
ha sido de buena fe antes de esa fecha. Ademas, el acuerdo protege marcas utilizadas
de buena fe, que se registraron antes de la concesidén de proteccién a una indicacion

geografica conflictiva en el pais de origen.
-3.1.5. Tratados de Libre Comercio suscritos por Guatemala

3.1.5.1. Tratado de Libre Comercio entre Repuablica Dominicana—

Centroameérica-Estados Unidos de América

Los textos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos,
Republica Dominicana, CAFTA-DR (siglas en idioma inglés, Central América Free

Trade Agreement), son el resultado de un proceso de negociacidén entre siete paises.
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En septiembre de 2001, los paises centroamericanos solicitaron a Estados Unidos la
negociacion de un Tratado de Libre Comercio. Iniciandose entonces una fase
exploratoria, tras la cual la Camara de Representantes y el Senado de Estados Unidos,
aprobé la autoridad de promocién comercial que faculta a su Organismo Ejecutivo
agilizar las negociaciones comerciales. En enero de 2003 se realizd el lanzamiento
oficial de las negociaciones, las cuales se realizaron de enero a diciembre de dicho
afio, celebrandose nueve rondas, todo ello en la sede de la Organizacion de los
Estados Americanos (OEA). Guatemala firmo oficialmente este Tratado en abril del

2004.

El tratado crea una zona de libre comercio entre los paises firmantes, enmarcado en
los acuerdos de la Organizacién Mundial del Comercio, fundamentado en los principios
internacionales del derecho que implementa el proceso de integracion

centroamericana.

El TLC es un acuerdo contractual que genera derechos y obligaciones para los paises
que son parte del instrumento. Su administracién en Guatemala compete al Ministerio
de Economia, a través de la Direccién de Administracién de Comercio Exterior (DACE),
que se encargara de darles seguimiento a los comités que se forman dentro del
tratado, asi como a los compromisos adquiridos por los gobiernos dentro la politica de

comercio exterior del pais.
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El objeto fundamental del tratado es establecer una zona de libre comercio, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo XXIV del GATT vy el Articulo V del Acuerdo

General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

El TLC se encuentra dividido en XXIl capitulos, para efectos de la investigacion
priorizaremos temas puntuales del Capitulo XV, referente al desarrollo del derecho de
propiedad intelectual, en el cual determina que cada Parte que ratifico el tratado debera
dar vigencia a dicho capitulo, mas no obliga a las partes a que desarrollen un proceso
legislativo para implementar una proteccién y observancia de los derechos de

propiedad intelectual aqui mencionados.

Cada parte debera garantizar que todas las leyes, reglamentos y procedimientos
relativos a la proteccion u observancia de los derechos de. propiedad intelectual
deberan constar por escrito y publicarse, dicha publicacién debera de ponerse de
conocimiento del publico en internet, o en tal caso en que dicha publicacion no sea
factible, se pondran a disposicién del pablico, en un idioma nacional, a fin de permitir
que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas con el fin
de garantizar la transparencia del sistema de proteccién y observancia de los derechos

de propiedad intelectual.

En cuanto a la figura de las indicaciones geogréficas, el TLC las conceptualiza como:
las indicaciones geograficas son aquellas indicaciones que identifican a un producto
como originario del territorio de una Parte, o de una regién o localidad de ese territorio,

cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del bien sea imputable
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fundamentalmente a su origen geografico. Todo signo o combinaciéon de signos, en

cualquier forma, seran susceptibles de constituir una indicaciéon geografica. El tratado

regula un procedimiento al respecto:

a)

b)

d)

Cada parte proporcionara los medios legales para identificar, (significa un sistema
que permite a los solicitantes brindar informaciéon sobre la calidad, reputacion u
otras caracteristicas de la indicaciéon geografica reclamada), y proteger indicacion
de otras partes que cumplan con sus criterios. Cada parte aceptara las solicitudes y
peticiones de las personas de otra parte sin requerir la intercesidon de esa parte en

nombre de sus personas.

Cada parte procesara las solicitudes o peticiones de indicaciones geograficas,

segun sea el caso, con un minimo de formalidades.

Cada parté se asegurara que las solicitudes o peticiones de indicaciones
geograficas, segln sea el caso, sean publicadas para efectos de oposicion y
proporcionara los procedimientos para oponerse a las solicitudes o peticiones de
indicacidn geograficas. Asimismo se proporcionara los procedimientos para la

cancelacién de cualquier registro resultante de una solicitud o peticién.

Cada parte garantizara que las medidas que rigen la presentacién de solicitudes o |
peticiones, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones. Es por
ello que se pondra a disposicidn informacién de contacto suficiente para permitir al
publico en general obtener una guia sobre los procedimientos para la presentacion

de solicitudes o peticiones y el procesamiento de esa solicitudes o peticiones en
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general; Y, a los solicitantes, peticionarios o sus representantes averiguar el estatus ™~ “_./c"/
T——

de tal, y obtener pautas procesales sobre, solicitudes o peticiones especificas.

En cuanto al ambito de juridico de las marcas y su aplicacién, se establece que éstas
incluirdan las marcas colectivas, de certificacion y sonoras y podran incluir también
indicaciones geograficas y marcas olfativas. Segan el Articulo 15.2.1 del TLC, una
indicacion geografica puede constituir una marca, en la medida que dicha indicacién
geografica consista en algin signo o combinaciéon de signos que permita identificar a
un producto o servicio, como originario del territorio de una Parte o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién, u otra caracteristica
del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geografico. Lo que
pone en manifiesto que no sélo los topdnimos pueden constituir indicaciones

geograficas.

El autor Peralta Decamps de manera muy acertada resalta el interés de esta
perspectiva: “1. Se recalca en el texto indicado que las indicaciones geograficas
pueden constituir una marca, sujeto a ciertos requisitos que casualmente coinciden
ampliamente con los de las indicaciones geograficas. 2. Apunta el sefialado articulo,
gue dicha indicacién geografica protegible como marca, puede consistir en algin signo
o combinacién de signos, es decir, que no sélo los topénimos pueden ser registrados
como marcas y; 3. Estatuye que dicho signo o la combinaciéon de éstos debe permitir

identificar un producto o servicio originario, o sea, que la protecciéon bajo el sistema de
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marcas de las indicaciones geograficas se extiende en el marco del DR-CAFTA al “QL*./

amplisimo campo de los servicios”.?°

En el caso particular del uso simultaneo de un término como marca registrada y de una
indicacion geografica idéntica para productos, bienes, servicios 0 mercancias iguales,
se presumira la probabilidad de confusién; aunque los paises signatarios mantienen la
facultad de establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca,
tomando como ejemplo, en el caso del uso de buena fe de términos descriptivos,
siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legitimo del titular de

la marca registrada y de los terceros.

A pesar de que se dentro del marco juridico del TLC se regula de manera muy general
a las indicaciones geograficas, es evidentemente que el interés de los Estados Unidos
(pais no signatario de los Arreglos de Madrid y Lisboa), ha sido el de fortalecer la
utilizacién y proteccién de los topénimos bajo la figura de las marcas. Esta disposicién
implica un entorpecimiento para el régimen de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. Como parte de esta estrategia, el TLC obliga a los paises
miembros a prever juridicamente la existencia de las marcas colectivas, de certificacion

y sonoras, pudiendo incluir las indicaciones geograficas y marcas olfativas.

Estados Unidos no cuenta con un régimen especial de aplicacién para las indicaciones
geograficas y las denominaciones de origen, por cuanto las protege supletoriamente a

través del sistema de marcas colectivas o de certificacion. Derivado de la situacién en

? peralta, Richard. Diagnéstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geograficas y
denominaciones de origen de Centroamérica, Panama y Reptblica Dominicana. Pag. 42.
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ese momento, Guatemala no consideré indispensable reformar su legislacion interna en W
materia de propiedad industrial para prever la posibilidad de proteger y registrar las
indicaciones geograficas, las cuales si se encontraban reguladas por el Decreto 57-

2000, pero de forma escueta.

3.1.5.2. Acuerdo de Asociaciéon entre la Unién Europea y sus Estados

miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro

El Acuerdo de Asociacion (AdA) es el resultado de ocho rondas de negociaciones, que
se realizaron entre el afio 2007 y 2011, asi como de la revision de condiciones y
determinaciones del contrato al acabar las negociaciones entre ambas regiones. El 29
de Julio de 2012 el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento de la
Unién Europea firmaron el Acuerdo. Guatemala fue el ultimo pais de Centroamérica en
suscribirse al contrato birregional del que se firmé en 2012 con la Unién Europea, al
poner en vigor el pilar comercial, esto por los obstaculos politicos y econdémicos que
retrasaron la puesta en marcha de este convenio, primero por la paralizaciéon del
Congreso guatemalteco y luego por la oposicidn al registro de ocho indicaciones

geografica de productos lacteos y un brandy solicitadas por Unién Europea.

El objetivo de este acuerdo estd conformado por tres partes interdependientes y
fundamentales: el didlogo politico, la cooperacién y el comercio de conformidad con el

Acuerdo sobre la OMC.

El AdA se caracteriza por ser uno de los pocos tratados existentes entre dos regiones

completas. Debido al requerimiento por parte de la Uniéon Europea, de que las
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centroamericanos tomen decisiones en conjunto. A través de este acuerdo, los paises

centroamericanos han llegado a establecer aranceles y eliminar otras barreras
comerciales comunes. Por consiguiente, aparte de la consolidacién de las relaciones
con Europa, el Acuerdo ademas significa una promocién de la integracién regional para

el conjunto centroamericano, tanto en sentido comercial y econémico, como politico.

El pilar comercial del AdA comparte el procedimiento en la aboliciébn de obstaculos
comerciales, que significa la. liberalizacidn del comercio birregional. A pesar de la
liberalizacion general del comercio, algunos productos gozan de una proteccion

extraordinaria en el marco del Acuerdo para respaldar a la produccion local o regional.

Este instrumento internacional sefiala en su Articulo 229 numeral 3, Iitefal a), cual sera
su ambito de aplicacién al expresar qué entiende por derechos de prdpiedad Industrial.
Esto es importante, ya que hace alusién a las indicaciones geograficas, a efectos del
Acuerdo, las indicaciones geogréfica_s son las que identifican un producto como
originario del territorio de una Parte, o de una regién o localidad de ese territorio,
cuando detérminada calidad, rebutacién u otra caracteristica del pfoducto sea

imputable fundamentalmente a su origen geografico.

El régimen de proteccion de las indicaciones geograficas, es una de las principales
materias que la Unién Europea incorpora en sus negociaciones comerciales. La
importancia de su proteccién obedece al valor afiadido que estos signos generan en los

productos que identifican, que otorga a los productores una ventaja comparativa en los
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indicaciones geograficas son: a) establecer un registro multilateral; b) ampliar la

proteccién suplementaria prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC a otros productos
distintos a los vinos y las bebidas espirituosas; ¢) la supresidén de las marcas anteriores
que consistan en una indicacion geografica comunitaria; y d) de ser posible, la
proteccion de “indicaciones geograficas” que se han convertido en genéricas en otros

paises o, por lo menos, evitar que se conviertan en términos genéricos.

En el ambito de aplicacién y cobertura de las indicaciones geograficas, las Partes
reafirman los derechos y las obligaciones establecidas en la Parte Il, Seccién 3, del
Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, extiende su proteccion ya que las indicaciones
geograficas de una Parte, que han de ser protegidas por la otra Parte, solo estaran
sujetas al Articulo 243 si son reconocidas y declaradas como tales en sus paises de

origen.

Para garantizar que en efecto la cobertura de la proteccion de las indicaciones
geograficas fuera alcanzable, se dispuso que aquellas Partes que carecieran de la
proteccion juridica en su legislacion, debian reformas sus leyes internas para que estas
incluyeran disposiciones que crearan un sistema sui generis, por medio del cual

pudieran tutelar a estas figuras a través de la implementacion de:

a) un registro en el que figuren las indicaciones geograficas protegidas en sus

respectivos territorios;

70


Ludwing Godinez
Text Box


b)

d)

un proceso administrativo que permita verificar que las indicaciones geograficas
identifican a un producto como originario de un territorio, una regién o una localidad
de una de las Partes, cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica

del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico;

un requisito de que un nombre registrado corresponda a un producto o a productos
especificos para los que esté prevista una especificacion de producto, que solo

pueda modificarse mediante el correspondiente proceso administrativo;

disposiciones de control aplicables a la produccién del producto o productos;

un derecho, para todo operador establecido en la zona y que se someta al sistema
control para utilizar el nombre protegido siempre que el producto cumpla las

especificaciones correspondientes;

un procedimiento, que incluya la publicacién de la solicitud, que permita tomar en
cuenta los intereses legitimos de usuarios anteriores de los nombres,
independientemente de que dichos nombres estén o no protegidos bajo una
formada propiedad intelectual. Aunque el requisito de publicidad de las solicitudes
para efectos de oposicién fue previsto en el CAFTA-DR, el Acuerdo de Asociacion
con Centroamérica aclara quienes tendrian derecho a oponerse, sefialando que
estan facultados los usuarios anteriores del nombre, siempre que tengan un interés

legitimo aunque no sea derivado de una categoria de propiedad intelectual.
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La Unién Europea como medida de presién para que se implementara el acuerdo, con N
el conocimiento que los procesos legislativos son ineficientes en la regién
centroamericana, incluyé dentro de las obligaciones de las Partes que las reformas a
las leyes de propiedad industrial debian de haberse finalizado antes de que el marco
comercial del Acuerdo entrara en vigencia, asi también, las Partes debian haber
finalizado los procedimientos de oposicién y examen al registro, al menos respecto a
aquellas solicitudes de indicaciones geograficas listadas en el Anexo XVII del Acuerdo
(Lista de nombres para los que se solicitdé proteccidbn como indicaciones geograficas en
el territorio de las Partes). Esto incluia haber iniciado los procedimientos para proteger
las indicaciones geograficas listadas en el anexo XVII, y que el plazo para remitir

oposiciones ya hubiera expirado.

Debido a que en Guatemala se interpusieron varias oposiciones al registro de
indicaciones geograficas de quesos, los representantes de la Uniéon Europea
demoraron en ratificar el pilar comercial del AdA, basando su argumento en que estos
procesos de oposicidon debian de resolverse antes de la entrada en vigor del Acuerdo.
Finalmente, después de Ultimas negociones entre Guatemala y la Unién Europea, se
llegd a la conclusién que los procesos de oposicién no interferian con el espiritu de
incrementar los lazos comerciales entre ambos, tomando en cuenta que el proceso
administrativo podria demorar afos en resolverse, se ratificé el AdA. El reto que
plantea este compromiso para Centroamérica es compatibilizar lo acordado con la

Unién Europea, con lo acordado en el TLC.
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En sintesis, debemos enfatizar que la mayoria los tratados de libre comercio y
acuerdos de asociacion, existe preocupacion por la proteccion de ciertos productos que
son reconocidos mediante una referencia directa o indirecta de una indicacion
geografica. En todos los casos especificos, el reconocimiento es implicito, sefialandose
expresamente cuales indicaciones geograficas quedan protegidas por el tratado.
Plasmandose estas disposiciones en la imposicién de las obligaciones de proteccién

reciproca y trato nacional y no discriminacion que se da entre los Estados Parte.

3.1.5.3. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica

En el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, son dos los requisitos
para que la proteccion y tutela de las indicaciones geograficas y denominaciones de
origen produzca efectos: por un lado, deben estar protegidas por la legislaciéon de la
Parte que reclama dicha proteccidén, y por otra parte, la definiciobn de éstas debe
concordar con el parrafo primero del Articulo 22 de los ADPIC, es decir, los ADPIC
siguen constituyéndose como basamento de referencia para la proteccion de estas

figuras juridicas.

En este Tratado se separan conceptualmente las indicaciones geograficas de las
denominaciones de origen, lo cual es esencial para la delimitacion de sus

caracteristicas especificas y su correcto marco de tutela.

Cabe mencionar que para acceder a la proteccidén, cada Parte debera notificar a otra

Parte las indicaciones geograficas o denominaciones de origen que, cumpliendo con
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los requisitos antes sefalados, deben ser consideradas dentro del ambito de la

proteccion.

3.1. Aspectos Generales de la Legislacion Guatemalteca en materia de

indicaciones geograficas

3.1.1. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la

Republica de Guatemala y su Reglamento

El 1 de noviembre del afio 2000 entra en vigencia en Guatemala la Ley de Propiedad
Industrial, en la cual los legisladores guatemaltecos ven la necesidad de regular y
proteger los derechos que se derivan del otorgamiento de la proteccién de signos
distintivos, marcas, patentes, etc. Guatemala como Miembro de la Organizacién
Mundial del Comercio, esta obligada a velar porque su legislacion nacional en materia
de propiedad industrial, cumpla con los estandares de protecciéon que contempla los

ADPIC.

Para poder gozar de los beneficios del AdA en Guatemala, por direccién del Ministerio
de Economia, se busco adecuar la normativa discutida a las exigencias internacionales,
de este esfuerzo se derivé que el Congreso aprobara reformas a la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto 57-2000. Estas reformas surgieron a la vida juridica en junio de
2013, mediante el Decreto 3-2013 del Congreso de la Reptblica de Guatemala. Estos
cambios se dieron ya se tomé en cuenta que la produccién y la distribucién de diversos
'productos, incluidos entre otros, los agricolas y alimenticios, ocupan un lugar

importante en la economia guatemalteca y en economias con las que Guatemala
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interactla. Viendo que la creciente promocién de los productos que presenten
determinadas caracteristicas, en atencidén a un vinculo con un lugar determinado puede
sumar beneficios, en particular, en zonas rurales, y notando que los consumidores
conceden cada vez mas, especial importancia a la calidad de los productos, la que en
muchos casos esta relacionada de forma directa con el origen geografico de los
mismos. La publicacién y entrada en vigencia de estas reformas, permitieron modificar
una normativa escueta a una regulacion sistematica y ordenada de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen, para que de esa manera la Comunidad
Europea, pudiera asegurar la proteccion de estas figuras en su registro en Guatemala.

Estas reformas también afectaron en una minima parte al régimen de las marcas.

Esta ley tiene por propésito el guardar y proteger, eficazmente, los derechos y legitimos
intereses de los titulares de signos distintivos reconocidos dentro la Propiedad
Intelectual e Industrial, asi como los efectos derivados de los actos que puedan afectar

a los derechos e intereses legitimos de los consumidores.

La reformada ley es categérica en manejar conceptos independientes de indicacién
geografica y de la denominacién de origen, marcando claramente su diferencia. El

Articulo 4 contiene estas definiciones:

e Denominacién de origen: todo nombre, expresién, imagen o signo que designa o
evoca una regién, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto
originario de esa regién, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o

caracteristicas se deban fundamental o exclusivamente al medio geografico,
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incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya produccién, transformacion y

elaboracién se realice dentro de la zona geografica delimitada;

¢ Indicacién geografica: todo nombre, expresion, imagen o signo o combinacion de
éstos, que identifica un producto como originario de un Pais, de una regién o una
localidad de ese Pais, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico, y el vinculo
con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su

produccién, transformacion o elaboracién.

De lo expuesto, podemos inducir que lo que hace la ley es adoptar y reproducir el
concepto de indicacién geografica establecido por el acuerdo ADPIC, sin perjuicio de
incorporar el concepto de denominaciién de origen. Resulta pertinente aclarar que lo
que busco la reforma a la ley de propiedad industrial, fue la adaptacion a las demandas
tanto fuera como dentro del pais, por la modernizacién de la normativa relativa a los
derechos de propiedad industrial tratados. En la comparacion de las definiciones,
resalta el hecho que la principal diferencia entre una y otra, se basa en que la
produccién, transformacion o elaboraciéon, del producto que se busca tutelar, sea
realizada en una misma zona (denominacién de origen) o, por lo menos en una de

estas acciones en la zona de referencia (indicacién geografica).

En cuanto a su ambito de aplicacién, esta ley extiende su cobertura hacia las
indicaciones geograficas y a las denominaciones de origen con independencia de si

son nacionales o extranjeras.
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En relacién al empleo de una indicacién geografica, ésta no podra usarse una vez, )
solamente las personas individuales o juridicas que hayan sido autorizadas y cumplan
con el pliego de condiciones y la normativa de uso y administracién, podran usarla en
sus productos. En tal virtud, el signo registrado queda protegido contra su utilizaciéon
comercial, directa o indirecta, incluida la publicidad e informacién sobre el comerciante,
para los productos incluidos en su inscripcién, o para productos distintos si tal
utilizacioén induce a error al consumidor o constituye un aprovechamiento indebido de la
reputaciéon del signo. Tampoco podran ser utilizadas en forma tal que constituyan un

acto de competencia desleal, en el sentido del Articulo 10 bis del Convenio de Paris.

Una indicacién susceptible de causar confusién sobre la procedencia geografica de los
productos o pudiera inducir al publico a error sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el
empleo o el consumo de los respectivos productos tampoco podra utilizarse en la
publicidad ni en la documentacion comercial (venta, exposicién u oferta de productos o
servicios). Lo anterior, por no ser originarios el producto del lugar designado por Ia
indicacién geografica, o aun cuando se indique el origen verdadero del producto 6

servicio, pero igualmente genere confusiéon en el publico.

Es de gran valor resaltar que no es permitida la utilizacién de la indicacién geografica o
de la denominaciéon de origen protegida, para los mismos productos que no sean
originarios del lugar designado por ella, incluso si se indica el verdadero origen del

producto o se utilice la indicacién geografica traducida o acompafiada de expresiones
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latente amenaza de causar confusion al consumidor.

Asimismo, el titular de los derechos de protecciéon podra accionar ante la autoridad
competente y obtener las medidas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, que
sean necesarias para impedir que se realice un uso inapropiado de su indicacion

geografica.

La ley dispone que el Registro de la Propiedad Intelectual sea la administracion
nacional competente y adscrita, para otorgar la concesion y el registro de los derechos
de propiedad industrial, incluidas las denominaciones de origen y las indicaciones

geograficas.

En cuanto a la proteccién de las marcas, se establece que no podra ser registrado un
signo si este es idéntico, similar o constituye una traduccién de una indicacién
geografica o denominacion de origen protegida en Guatemala y pueda causar

confusioén o un riesgo de asociacion.
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CAPITULO IV

4, Procedimiento de registro y régimen de proteccion de las indicaciones

geograficas en Guatemala

41. Procedimiento de registro

Cabe mencionar que hasta antes de marzo de dos mil catorce, no existia instrumento
legal que indicara de manera precisa cual era el procedimiento a seguir para solicitar el
registro de una denominacion de origen o indicacidon geografica, ya que el Reglamento
de la Ley de Propiedad Intelectual, no hacia mencién alguna de cémo debia ser el
proceso a seguir para registrar este tipo de figuras distintivos. Ya con las disposiciones
relativas a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen, contenidas en la
Ley de Propiedad Industrial se instituye de una manera especifica todo el desarrollo de

dicho tramite.

La ley dispone que el Registro de la Propiedad Intelectual sea la administracion
nacional competente, adscrita al Ministerio de Economia, para la concesién y el registro
de los derechos de propiedad industrial, incluidas las denominaciones de origen y las

indicaciones geograficas.

La solicitud de registro de una denominacién de origen o una indicaciéon geografica
nacional indicara, segin lo dispuesto en el Articulo 81 de la Ley de Propiedad

Intelectual:

79


Ludwing Godinez
Text Box


a) La indicacién geografica o denominacién de origen que se pretende registrar;

b) El pliego de condiciones (documentacién que especifica las caracteristicas del
producto o servicio que sera designado con una indicacién geografica o denominacion

de origen) a que se refiere el Articulo 82; y,

¢) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de

condiciones.

La solicitud de registro se acomparara de un pliego de condiciones técnicamente

fundamentado que contendra:

a) El nombre del producto con la indicacion geografica o denominacién de origen,

segun el caso;,

b) La descripcién del producto incluyendo, segln sea el caso, informacién sobre las
materias primas y las principales caracteristicas fisicas, quimicas, microbiolégicas y

organolépticas;

¢) La delimitacién de la zona geografica, incluidas sus caracteristicas;

d) Los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geografica

delimitada;
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e) La descripcién del método de obtencién del producto y la descripcién de las fases de
la produccién que tienen que realizarse en la zona geografica delimitada para

garantizar la calidad o el origen del producto;

f) Los elementos que justifiquen el vinculo entre una cualidad determinada, la
reputaciéon u otra caracteristica del producto y el origen geografico, si se trata de una
indicacién geografica o bien, el vinculo entre la calidad o las caracteristicas del
producto y el medio geografico en el que se produce, si se trata de una denominaciéon

de origen;

g) Los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego

de condiciones;

h) La referencia a las normas de producciéon o de etiquetado que deba cumplir el
producto para poder ser identificado con la indicaciéon geografica o la denominacién de

origen; y,

i) Cualquier otra informacién que se considere necesaria o pertinente.

La solicitud para la modificacién de una indicacién geografica o denominacién de origen
protegida, describird y justificara las modificaciones propuestas y cumplira con los
requisitos y el procedimiento establecido en los Articulos 84 y 85 de la Ley de
Propiedad Industrial. Una vez aprobada la modificaciéon del pliego de condiciones, se

hara la inscripcién respectiva en la normativa de uso y administracion.
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Consideramos también que las indicaciones geograficas 0 denominaciones de origen //

Vo

extranjeras reconocidas y protegidas como tales en su pais de origen, cualquiera que

fuere la modalidad o forma, podran inscribirse en el Registro de conformidad con lo

previsto en el Articulo 83 de esta Ley de Propiedad Industrial. La ley establece que el

escrito de solicitud de la indicacién geografica o denominacién de origen extranjera que

se pretenda registrar, contendra lo siguiente:

a) La indicacién geografica o denominacién de origen que se pretende registrar.

b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de

condiciones:

el nombre de la indicaciéon geografica o denominacién de origen;
la descripcion del producto;
una descripcién concisa de la zona geografica delimitada;

la descripcién del vinculo entre el producto y el medio geografico,
especificando los elementos de la descripcion del producto o del método de

obtencién que justifican tal vinculo; e,

informacién relativa a la fecha de autorizacién, reconocimiento o registro en

su Pais de origen y la identificacién de la autoridad que lo dispuso.
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Con la solicitud deberdn acompafarse la documentacion que acredite el
reconocimiento de la indicaciéon geografica o denominacién de origen de que se trate
en el pais de origen, esto de acuerdo a lo dispuesto en el AdA. No podré exigirse a los
usuarios de los signos a que se refiere en la solicitud de registro, que la autorizacién de

uso deba ser otorgada en/o para Guatemala.

Las solicitudes descritas en el presente articulo podran ser presentadas por cualquier
persona natural o juridica, siempre que represente a un grupo de personas, cualquiera
_que_sea -su- forma. de. organizacion, .que .desemperie su actividad . productiva o
transformadora en el lugar a que hace referencia una indicacién geografica o
denominacién de origen extranjera. Las autoridades publicas competentes podran
también solicitar el registro de una indicaciéon geografica o denominaciéon de origen

extranjera.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, nacionales o extranjeras,
se registraran a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos,
que tengan su establecimiento de producciéon o de fabricacion en la regién o en la
localidad a la cual corresponde la solicitud de denominacién de origen o indicacién
geografica, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego
de condiciones. También podra solicitar el registro una entidad que agrupe y represente
a esos productores, fabricantes o artesanos; la cual podra adoptar cualquier forma
juridica o bien, puede ser una autoridad publica competente. En este ultimo caso, la
solicitud deberd ser presentada por el respectivo titular o representante, de

conformidad con la legislacién que la regule.
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4.2. Prohibiciones para el registro

A peticiobn de una persona con interés legitimo o de oficio, en el Registro de la
Propiedad Intelectual no podra registrarse, como denominacién de origen o indicacién

geografica, un signo que:

a) No corresponda a las definiciones de denominacién de origen e indicaciéon
geografica contenidas en el Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial;, esto quiere
decir que no esté dentro del parametro de todo nombre, expresién, imagen o signo que
designa o evoca una regién, una localidad o un lugar determinado, que identifica un
producto originario de esa regién, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o
caracteristicas se deban fundamental o exclusivamente al medio geografico y el vinculo

con la zona delimitada esté presente.

b) que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden publico, o pudiera
inducir al publico a error sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de
fabricacién, las caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo

de los respectivos productos;

¢) Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerara que una
indicacion geografica o denominacién de origen es genérica cuando el nombre del
producto, aunque se refiera al lugar o regién en que dicho producto se haya producido
o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre comin del producto en

Guatemala; Se estima que es comun o genérica, cuando sea considerada como tal por
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los conocedores de este tipo de producto y por el publico en general. Este tema sera

ampliado en el quinto Capitulo del presente trabajo de investigacion.

d) Corresponda a/o entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de raza
animal y, por motivo de los productos que identifica, pueda inducir a error al

consumidor en cuanto al verdadero origen del producto.

El Convenio Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
define a las variedades vegetales como: un conjunto de plantas de un solo taxén
botanico del rango mas bajo conocido que, con independencia de si responde o no
plenamente a las condiciones para la concesidn de un derecho de obtentor, pueda: 1)
definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una
cierta combinacion de genotipos. 2) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas
por la expresion de uno de dichos caracteres por lo menos; y, 3) considerarse como

‘una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteracion.

e) Sea igual o confusamente similar a una marca o a un elemento de ésta, previamente

solicitada o registrada de buena fe, para productos iguales o similares; o,

f) Sea igual o confusamente similar a una marca notoriamente conocida cuando su
protecciéon pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del

producto.

Podra registrarse una indicacién geografica o una denominacidn de origen

acomparfiada del nombre genérico del producto o de una expresién relacionada con ese

85


Ludwing Godinez
Text Box


empleados.

Sin embargo, en la practica vemos que en otros paises, como Costa Rica, se ha
aplicado la modalidad de que se podra registrar una indicacidbn geografica o
denominacién de origen y permitir su coexistencia en el mercado si el Registro
considera que puede evitarse el riesgo de confusion en el publico y cualquier perjuicio
para la capacidad distintiva de la marca mediante el uso en el etiquetado o en la
presentacion de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes. A
estos efectos el Registro puede dictar las disposiciones que fuesen necesarias para
regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los

mismos.
4.3. Procedimiento de evaluacidn de la solicitud de registro

Recibida la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual procedera a examinar si la
misma cumple los requisitos de forma previstos en la Ley de Propiedad Industrial y en
su Reglamento, de acuerdo con las disposiciones relativas a las Indicaciones
Geograficas y Denominaciones de Origen. Para lo cual tendra un plazo de quince dias

contados a partir de la fecha de recepcién de la solicitud.

Declara el Articulo 84, del Decreto Numero 57-2000, que de no haberse cumplido
alguno de los requisitos de forma establecidos en los Articulos 4, 5, 81, 82 y 83, o ya
sea que la informacién y/o documentacion proporcionada en la solicitud es insuficiente

(en el caso de los signos extranjeros también se verificara que sean adjuntados los
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debidamente legalizados y traducidos al espafiol, si fuere ese el caso). Entonces el
Registro formulara objecién, y notificara al solicitante para que subsane el error, supla
las deficiencias o cumpla con presentar aclaraciones o adiciones necesarias. En todos
los escenarios se concedera al solicitante el plazo de dos meses a partir de la
notificacién correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la
solicitud. Dicho plazo podra prorrogarse por una sola vez, a peticidbn por escrito del

solicitante.

Ahora bien, si el Registro considera que la solicitud se ajusta a lo establecido en los
requisitos de forma, el Registrd procedera a examinar el fondo de la solicitud y verificar
que esta no entre en conflicto con los casos de prohibicion e inadmisibilidad del registro
contemplado en la Ley. Encontrandose esta causal, el Registro formulara objecién
mediante resolucién motivada y conferira al solicitante el plazo de dos meses para
hacer su pronunciamiento y presentar informacién adicional. Si el solicitante no
contesta en ese lapso, no solicita la prérroga del plazo o bien el Registro estima que
subsisten las objeciones planteadas, se denegara el registro mediante resolucién. El
abandono causara la pérdida de la prelacién y de oficio el archivo de la solicitud, sin
necesidad de declaracién alguna. Esta resolucién puede ser impugnada mediante el

recurso de revocatoria previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Una vez que el Registro determine la admisién de la solicitud y que se ajusta a las

disposiciones de la ley, ordenara la publicacién de la misma en el Diario Oficial, por una
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sola vez, a costa del solicitante. El aviso o edicto de la solicitud contendra la siguiente e

informacion:

a) La identificacién del solicitante;

b) La fecha de presentacién de la solicitud;

c) Elnimero de expediente;

d) Elsigno cuya inscripcién se pretende;

e) Elproducto al que corresponde la indicacion geografica;

f) La indicacién que la pagina web del Registro del Propiedad Intelectual se puede

consultar el contenido integro de la solicitud y documentos acompaniados; v,

g) Lafecha, sello y firma del Registrador.

A partir de la fecha de publicacién del aviso, cualquier persona podra acceder al
expediente para fines de informacién y obtener copias de los documentos contenidos
en él. De la misma forma, después de dicha publicacidon, Gnicamente personas con
interés legitimo podra presentar oposicion contra el registro de la indicacion geografica
o denominacién de origen, incluidos terceros Estados o paises. La ley define como

interés legitimo aquellas que su fundamento sea:
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i) haber omitido en el resumen la descripcidon de una o mas de las condiciones que
deben reunir la indicacién geografica o la denominacidn de origen para ser

consideradas como tales;
i) la posibilidad o riesgo de inducir a error al consumidor;

iii) la circunstancia de que el signo solicitado afecte una indicacién o denominacion ya

registrada, total o parcialmente homénima; o,

iv) la inadmisibilidad del signo conforme lo establecido en el Articulo 80 de la Ley de

Propiedad Industrial.

La oposicion a solicitud de inscripcidn se presentara por escrito dentro de los dos
meses siguientes a la publicacion en el Diario Oficial. El escrito de oposicion debera
contener en apartados separados la identificacion del expediente, la indicacién
geografica o denominaciéon de origen a que se hace referencia, los argumentos de
hecho y de derecho en que se fundamenta la oposicién, la individualizacién de las
pruebas, en el caso que se funde en una marca previamente solicitada o registrada, o
bien, una marca notoriamente conocidas, debe incluir una reproduccién del signo y la
enumeracion de los productos o servicios que ampara. También se debe individualizar

las pruebas en el caso de conflicto con términos genéricos.

Derivado de la oposicion, el Registro concedera audiencia al solicitante por el plazo de
dos meses, cuyo escrito de contestaciéon debera atender en lo aplicable en al escrito

que origino la oposicién. Si fuere necesario recibir los medios de prueba ofrecidos por
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procedimiento por el plazo de dos meses comunes a las partes.

Dentro del plazo que no exceda de los tres meses siguientes a la fecha del vencimiento
del plazo para presentar oposicidn o, en su caso, del plazo para responder la oposiciéon
presentada, el Registro debe emitir resolucién motivada en la que se pronuncie sobre la
oposicion y la solicitud, por lo que el Registro procedera a determinar la procedencia o
no del registro. Esto quiere decir que el Registro esta en la facultad que otorgar o
denegar la solicitud de registro de una indicacién geografica en la misma resolucion en

donde se declara con lugar o sin lugar una oposicién presentada.

Asimismo, el caso de signos nacionales, el Registro podra solicitar la opinién técnica de
las entidades puUblicas o privadas que considere conveniente, entre ellos: centros de
investigacion gubernamental, centros educacién superior, centros cientificos,
tecnolégicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la
materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio. Las opiniones solicitadas
deberan ser presentadas al Registro dentro del mes siguiente a su requerimiento, salvo
que la entidad consultada solicite un plazo adicional que en ningin caso podra ser
mayor a dos meses. El plazo concedido para recabar las opiniones técnicas no se
computara en los tres meses que se establecen para emitir la resolucién que admite o
deniega el registro. Si como resultado del estudio efectuado a las solicitudes nacionales
se encuentra necesario efectuar modificaciones al pliego de condiciones, el Registro lo
notificara al solicitante para que éste se pronuncie y, si lo considera procedente,

efectte los ajustes correspondientes, en un plazo no mayor de dos meses. Con o sin la
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contestacidn del solicitante, el Registro resolvera la solicitud en un plazo no mayor de

tres meses.

Una vez el examen efectuado es entregado, el lapso de oposiciones y sus respectivas
contestaciones superado, y emitidos los criterios técnicos necesarios; el Registro
dictara la resolucién de fondo. El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
dispones que la resolucién por la cual se declare con lugar el registro de una
denominacién de origen o0 una indicacién geografica y la inscripcién correspondiente

indique:
a) El signo tal y como sera protegido;

b) Los motivos por los cuales se estimé sin lugar la o las oposiciones formuladas, si

ese fuere el caso;

c) Las consideraciones que llevaron al Registro de la Propiedad Intelectual a
determinar la procedencia de la proteccién, haciendo relacién a los documentos
incorporados al expediente que sustenten que efectivamente el signo constituye una

indicacion geografica o una denominacién de origen;

“Las consideraciones sobre la “calidad” se refieren principalmente a la apreciacion del
producto en relacibn a sus atributos organolépticos (gusto, aroma, imagen),
nutricionales (calorias, fibras, otros), de sanidad (contaminacién, inocuidad), simbdlicos

(valor cultural, identidad), ambientales (impacto sobre medioambiente), y sociales
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(condiciones laborales en las empresas oferentes, propiedad del capital, zonas

deprimidas). Algunos de estos atributos son dificiles de apreciar a simple vista.

d)

9)

h)

»21

Las consideraciones relativas los usos ilicitos determinados por el Registro de la

Propiedad Intelectual y a la informacién o documentacién que lo sustente;

La declaratoria del reconocimiento y proteccién del signo por un plazo indefinido, en
tanto subsistan las condiciones que la motivaron, con identificacion del producto

respectivo y la advertencia que su uso debera realizarse en la forma aprobada;

La orden al solicitante para que proceda a su costa a publicar en el Diario Oficial un
aviso de esa decision, asi como la declaraciéon que la proteccion surte efectos al dia

siguiente de su publicacién;

La orden de proceder a la inscripcién en el libro correspondiente, una vez se
acredite por el solicitante la publicacién del aviso antes relacionado en el pago de la

tasa respectiva;

La orden al solicitante de presentar para su aprobacién la normativa de uso y

administracion;

21

Cafferata, Julio. Op. Cit. fen linea]. Disponible en:

http://www.ictsd.org/downloads/2012/02/indicaciones-geograficas-y-denominaciones-de-origen-en-
centroamerica.pdf [Consulta: 22 de noviembre de 2014].
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i) Si se hubiere determinado que el signo se encuentra en alguno de los supuestos de
uso licito contenidos en el Articulo 89 de la ley, la declaratoria que la proteccion

tendra el alcance de ser invocada para impedir tales usos.

Si se tratare de un caso de indicaciones geograficas o denominaciones de origen total
o parcialmente homoénimas, el Registro de la Propiedad Intelectual, en la propia
resolucion, debera condicionar la inscripcion a que el etiquetado y presentacién de los
productos involucrados, se realice de forma que permita diferenciarlos con claridad,
teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales asegurando que los productores
reciban un trato equitativo y que no se induzca al pablico a error respecto del verdadero
origen del producto. De ser necesario, también ordenara al 6rgano de administracién
de un signo previamente registrado, que proceda a solicitar la modificacién de la
inscripcién en el plazo que a ese efecto estime razonable el Registro de la Propiedad
Intelectual. El registro no conlleva designacion de titularidad o propiedad sobre el signo

sino su reconocimiento, inscripcién y proteccién como tal.

Si la declaracién fuere declarada sin lugar, la resoluciéon de fondo debera contener las
consideraciones sobre cada una de las razones que lo determinen, con expresa alusion

a la informacién o documentos respectivos en que se sustente.

Estas resoluciones que ordenan o deniegan la inscripcion de indicaciones geograficas
o denominaciones de origen pueden ser impugnadas por las vias de recursos

administrativos y judiciales previstos en la Ley de lo Contencioso Administrativo.
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El registro de una denominacién de origen o de una indicacién geografica tendra
duracion indefinida, podra ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno
de los elementos caracteristicos de la zona geografica delimitada, o bien las
particularidades esenciales de los productos o servicios varien segin lo establecido en
el pliego de condiciones. Se podra solicitar al Registro la inscripciéh de cualquier
modificacion de la indicaciéon geografica o denominacién de origen, incluyendo el pliego
de condiciones y la normativa de uso y administracién de la denominacién. La que
podra ser solicitada por los fabricantes o productores que tienen el derecho de usar la
indicacién geografica o la denominacién de origen protegida, o asi sea el consorcio

que los agrupe y represente.

Dentro de un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la publicacion del
aviso que declara la inscripcion favorable, los solicitantes deberan elaborar y presentar
al Registro la normativa correspondiente al uso y administrécién de la indicacién
geografica o denominacién de origen nacional. El plazo indicado podra ser prorrogado

por un periodo adicional de tres meses, por una sola vez, a peticion de los solicitantes.
Como minimo la normativa de uso y administracién debera contener:

a) La integracion del 6rgano de administracién y la forma de suplir a sus miembros en

caso de ausencia temporal o definitiva;

El 6rgano de administracioén es la entidad rectora por medio de la cual se dirige y
coordina el uso licito de una de la indicacién geografica o0 denominacién de origen

otorgada dentro de los lazos de proteccion juridica. EI nombramiento de los
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b)

d)

miembros del 6rgano de administracion, con el que acreditaran su personeria ante
las instancias judiciales o extrajudiciales en donde les corresponda actuar, se debe

hacer constar en acta notarial.

Las funciones y forma de actuacién del érgano de administracion;

La forma de modificar la normativa;

El procedimiento y los requisitos que las personas que desarrollen su actividad
productiva o trasformadora en el lugar al que se refiere el signo deben cumplir, para

obtener la autorizaciéon de uso que soliciten;

Es imprescindible entender que si los requisitos del procedimiento aplicable a las
solicitudes respectivas, establecidos en la normativa de uso y administracién de una
indicacion geografica no son cumplidos por los productores, fabricantes o artesanos
autorizados, de ninguna manera estos podran obtener la autorizacién de uso a

pesar de que previamente lo obtuvieron.

La forma en que debera llevarse el registro de las personas autorizadas para el uso

del signo;

El signo tal y como debera ser utilizado por las personas autorizadas incluyendo, si,
asi se decidiere una grafia especial y colores, asi como elementos graficos y

figurativos;
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g) Los derechos y obligaciones de las personas autorizadas para utilizar el signo;

h) La obligacion del érgano de administracién de atender los requerimientos de

)

k)

informacién que le sean formulados por el Registros de la Propiedad Intelectual;

El procedimiento y los requisitos a para obtener la renovacién de la autorizacién de

uso del signo;

Los mecanismos de vigilancia y verificacidon que se aplicaran para asegurar el uso

adecuado del signo;

Las infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que
deben observar quienes estuvieren autorizados para usar el signo, dentro de las
cuales incluira la suspension temporal de la autorizacién y las causas que den lugar
a la misma;

s

Las causas por las cuales procede la cancelacién definitiva de la autorizacién de

uso;

m) La forma y plazo en que el 6rgano de administracién verificara al menos anualmente

que todo usuario cumpla con los requisitos que determinaron se le otorgara la

autorizaciéon de uso;

n) Los medios de impugnaciéon de las resoluciones o decisiones del 6rgano de

administracion;
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o) Cualquier otro aspecto se estime necesario el solicitante. \

El Registro de la Propiedad Intelectual procedera al examen de la normativa de uso y
administracién, en un plazo no mayor a dos meses siguientes a surpresentacic')n.
Dentro de este examen, el Registro podra solicitar que se introduzcan modificaciones
que estime pertinentes, para asegurar que el procedimiento aplicable para obtener la
autorizacion de uso sea célere, sencillo y eficaz, siempre velando que se vea protegido
el derecho de igualdad de todo interesado. El Registro también verificara que las
sanciones que se establezcan en los supuestos de infraccibn sean razonables y
proporcionales y que el 6érgano de administracion no demore injustificadamente el

otorgamiento de la autorizacién para todo aquel que acredite y cumpla los requisitos.

Indica la ley que una vei que la normativa de uso y administracién sea aprobada por el
Registro, se ordenara que se publique en el Diario Oficial un aviso sobre la decisién
favorable relativa a su aprobacion. Asimismo, se ordena que el érgano de
administracion sea integrado y se le sea comunicado de esta integracién dentro del
plazo de tres meses al Registro. No podra otorgarse ninguna autorizaciéon de uso para
una indicacién geografica o0 denominacién de origen, ni éstas podran ser usadas con el
alcance y proteccién que la ley y los convenios ihtérnacionales reconocen, mientras no

se haya efectuado dicha publicacién.

La normativa de uso y administracién aprobada, y la integracion del 6rgano de
administracion se inscribiran mediante anotacion marginal en el libro especial de

registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen.
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4.4. Procedimiento de nulidad de registro

La temporalidad del registro de las indicaciones geograficas en la practica comun tiene
una vigencia sin limite en lo relacionado con la reserva del registro, aunque esto no se
debe entender que no se pueda anular el registro de una denominacién por una serie

de factores.

La nulidad de la inscripcion de denominacién de origen o de indicaciéon geografica se
podra llevar a cabo a pedido de cualquier sujeto con interés legitimo. ElI Registro
declarara la nulidad del registro de una denominacién de origen o indicaciéon geografica
cuando se demuestre que estd comprendida en alguna de las prohibiciones
anteriormente explicadas, o bien, que la denominacién o indicaciéon geografica se usa
en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripcién
respectiva contraviniendo lo establecido en el Articulo 80 de la Ley de Propiedad
Industrial. La accién de nulidad se planteara ante un Juez de Primera. Instancia del

Ramo Civil.

El Articulo 203 de la Ley de Propiedad Industrial, explica que la accién para que se
declare la nulidad absoluta de un registro no caduca. Igualmente los efectos de la
declaracion de nulidad absoluto de un registro, se retrotraeran a la fecha de la solicitud
respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la

resolucion que declara la nulidad.

En todo caso, el Articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial confirma que la

cancelacion de una indicacién geografica o denominaciéon de origen protegida solo
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puede ser efectuada por sentencia ejecutoriada cuando dejen de cumplirse las

condiciones indicadas en el pliego de condiciones. La solicitud de cancelaciéon puede

ser presentada por cualquier persona interesada en la via del juicio oral, justificando los

motivos de su pretensidn.

Las indicaciones geograficas o denominaciones de origen extranjeras, seran
canceladas por el Registro de la Propiedad Intelectual a peticién de quien obtuvo su
inscripcion o de cualquier persona, cuando se acredite documentalmente que dejé de

estar protegida en el Pais de origen.

4.5. Proteccion especifica de las indicaciones geograficas y denominaciones

de origen en Guatemala

Como se analizd en el Capitulo anterior, los diferentes convenios y acuerdos
internacionales otorgan niveles de proteccion a las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen que cumplen con el procedimiento de registro especifico. El
Articulo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el alcance de la proteccion de las
indicaciones geograficas, enumerando las utilizaciones engafiosas que deben
impedirse, pero no define la forma en que debe ser cumplida esta obligacién, dejando

al criterio los paises Miembros el escoger el mecanismo para llevarlo a cabo.

Guatemala ha justificado que la proteccion de estos signos distintivos sea dirigida en
una doble via interrelaciona, por medio como las marcas registradas y de las
indicaciones geograficas. La primera se refiere a la proteccion de la inversion realizada

para desarrollar y mantener una determinada calidad y reputaciéon. El segundo se
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refiere a salvaguardar la funcién informativa de tales signos como indicadores del
origen y de la calidad de los productos. Esto quiere decir que se procura la proteccién
del consumidor frente al uso engafioso de una indicacién geografica protegida ya
protecciéon del productor contra el debilitamiento del estatus de una indicacién

geografica.

Se estipula en Articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial que mientras las
indicaciones geograficas extranjeras se encuentren protegidas en su pais de origen, no
seran consideradas como la designacibn comidn o genérica del producto que
identifican. Esta disposiciéon se refiere Unicamente a las indicaciones geograficas que
hayan sido reconocidas por el pais requirente de conformidad con el procedimiento

legislado. |

Una vez inscrita una indicacién geografica o una denominacion de origen, la utilizacién
de las indicaciones geograficas relativas a los productos originarios del territorio estara
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes o artesanos, las personas
individuales o juridicas que hayan sido autorizadas y cumplan con el pliego de
condiciones y la normativa de uso y administracién, cuyos establecimientos de
producciéon se encuentren dentro de la localidad o regién a la que hace referencia la

indicacién geografica.

En tal virtud, el signo registrado queda protegido contra su utilizacién comercial, directa
o indirecta, incluida la publicidad e informacién sobre el comerciante, relativa a la venta,

exposicién u oferta de productos o servicios para los productos incluidos en su
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inscripcién, o para productos distintos si tal utilizaciéon induce a error o confusion al
consumidor o constituye un aprovechamiento indebido de la reputacion del signo sobre

la procedencia geografica de tales productos o servicios.

En consecuencia, los alcances de la proteccién, tutela y reconocimiento de las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas van mas alla de la calidad ligada
a la competitividad. Esta proteccion esta relacionada con el salvaguardar la funcién
informativa de dichos instrumentos como indicadores del origen y de la calidad de los
productos, procurandose la proteccién del consumidor frente al uso engafioso de una

indicacion protegida por medio de;

a) el registro de una marca que sea igual, similar o constituya una traduccién de la

indicacion geografica o denominacién de origen protegida.

b) La utilizacion de cualquier medio que, en la designaciéon o presentacion de un
producto, indique o sugiera que éste proviene de un area geografica distinta del
verdadero lugar de origen, si de ello deriva inducir al publico a error en cuanto al

verdadero origen geografico del producto;

¢) La utilizacién de la indicacién geografica o de la denominacién de origen protegida
para los mismos productos que no sean originarios del lugar designado por ella,
incluso si se indica el verdadero origen del producto o se utilice la indicacién
geogréfica traducida o acompariada de expresiones tales como estilo, tipo, clase,
manera, imitacién, u otras similares o analogas, precisamente por el peligro latente

de confusién en el piblico consumidor;
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d) Cualquier otra practica que induzca al pablico a error en cuanto al verdadero origeh s

del producto, o bien, cualquier otro acto de competencia desleal.

Ahora bien, quienes estuvieren autorizados para hacer uso de una indicacién
geografica o una denominacién de origen nacional registrada, la emplearan junto con la
expresion: Indicacion Geogréfica Protegida o Denominacién de Origen Protegida.
Tales leyendas son independientes de la marca que identifique al producto de que se

trate.

El etiquetar un producto con la leyenda, Denominacién de Origen Protegida, garantiza
que el producto que ostenta este epigrafe ha sido producido, transformado y elaborado
en una zona geografica determinada; con conocimientos especificos, reconocidos y
comprobados. Podemos agregar que etiquetar un producto con la leyenda, Indicacién
Geografica Protegida, garantiza que el producto que lleva este sello presenta un enlace
con el medio geografico en al menos una de las etapas de su desarrollo: produccién,

transformacioén o fabricacion.

Asi podemos notar que la Denominacién de Origen Protegida, es el resguardo
comunitario de la denominacién controlada de origen; la Indicacion Geografica
Protegida reconoce productos igualmente ligados a una region pero con menor

distincién que la Denominacién de Origen Protegida,

El AdA define el estandar de proteccion siguiendo el lenguaje de los Articulos 22.2 y

23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Asi, la protecciéon no abarca los productos similares
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a los protegidos con la indicacién geografica, pero extiende a todos los productos la

proteccidn prevista para los vinos y bebidas espirituosas.

Otro elemento digno de destacar es el reconocimiento y proteccidon de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen homénimas. Establece el Articulo 80 de la Ley
de Propiedad Industrial, a saber: Tratdandose de indicaciones geograficas o de
denominaciones de origen total o parcialmente homdnimas, el Registro de la Propiedad
Industrial condicionara la inscripcién o requerira la modificacidon de una inscripcién, a
que el etiquetado y presentacién de los productos permita diferenciarlos con claridad,
teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y asegurando que los productores
reciban un trato equitativo y que no se induzca al pablico a error respecto del verdadero

origen del producto.

Sumando a lo preliminarmente dicho, los beneficios de la proteccion y tutela de estos
signos distintivos de calidad, se arraigan también en suministrar informacién al
consumidor sobre las cualidades exclusivas de productos singulares, para permitir una
mejor decision de compra y permitir la diferenciacion de costos segun calidades. Esto

repercute en provecho tanto para el consumidor como para el productor.
4.6. Requisitos de su uso en el comercio

En cuanto a los titulares del uso de la indicacion geografica o denominacién de origen
estos son todos los productores, fabricantes, artesanos, persona individual o juridica
que desempefian su actividad dentro de la zona geografica delimitada, inclusive

aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente en
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relacidbn con los productos sefalados en el pliego de condiciones y siempre que
cumplan con las disposiciones que regulan la normativa de uso de las mismas. Lo que
significa que solamente estos sujetos podran emplear en la concordancia del producto

la expresion: Indicaciéon Geografica Protegida o Denominacién de Origen Protegida.

Para que el uso de las leyendas: Indicacién Geografica Protegida o Denominacién de
Origen Protegida, sea empleado de forma correcta, el producto debe cumplirlas

condiciones de calidad, inocuidad y homogeneidad en sus caracteristicas.

En relacién al uso de una indicacién geografica, ésta no podra usarse en el mercado
por ninguna via relacionada con la designacion o exhibicibn de un producto,
manufactura o servicio cuando tal indicacion sea falsa o, aunque literalmente veridica
en cuanto a la zona geografica del origen de los productos, manufacturas o servicios,'y
por lo tanto indique o sugiera al piblico una idea falsa o artificiosa del origen de tales, o
cuando el uso pueda inducir al publico a confusion o equivocacién sobre el origen, la

procedencia, las caracteristicas o cualidades del producto, manufactura o servicio.

Las indicaciones geograficas son consideradas relativamente mas adecuadas a las
practicas habituales de las comunidades rurales, po.r mdltiples razones. El
conocimiento persiste en el dominio publico, debido a que ninguna institucién (persona
individual o juridica) ejerce un aislado control monopélico sobre el conocimiento y
documentacién incorporados en la indicaciéon geografica. Los derechos son amparados
a perennidad, mientras el vinculo entre el producto, su zona geografica y la calidad se

mantengan y la indicacién no sea genérica. El alcance de la proteccién es coherente
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con los derechos culturales y tradicionales, pues las indicaciones geograficas son un
derecho colectivo propio de todos los productores a través de la cadena de valor que

observa los cédigos determinados y produce en la regién circunscrita geograficamente.

La ley guatemalteca no requiere que el sistema de autorizaciéon de uso o certificacion
esté sujeto a alguna de las Normas de la Organizacién Internacional de Estandares
(ISO) o similar. Por ejemplo, estas normas y certificaciones son requeridas por la
reglamentacién comunitaria europea para las Indicaciones Geograficas Protegidas y
Denominaciones de Origen Protegidas, o en su caso, que la verificacion de la
conformidad con el pliego de condiciones se realice por una o varias autoridades
nacionales competentes que deberan ofrecer las apropiadas garantias de objetividad e
imparcialidad y disponer del personal calificado y los recursos necesarios para

desempefiar su funcién.
4.6.1. Uso previo

A pesar de la rigidez de norma en cuanto al uso de las indicaciones geograficas en el
comercio, la legislacibn guatemalteca abre la puerta a que la ocupacién de una
indicacion geografica a la cual el Registro le otorgo tutela y proteccién, sea empleado
por una persona individual o juridica que no cumple con la normativa de uso de tal
indicacién. Esto es posible por medio del cumplimiento de las condiciones de uso

previo, establecidas en el Articulo 89 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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Las condiciones de uso licito son una defensa contra acusaciones de violacion de
derechos de propiedad intelectual. No son un derecho especificamente. Este método

de empleo legal se ve desarrollado por medio de dos condicionantes:

a) la utilizacién de un elemento de una indicacién geografica o0 denominacidén de origen
o una traducciéon de ésta, que con anterioridad a la solicitud de inscripciéon fuere

considerada en Guatemala como un nombre o denominacioén genérica;

En el movimiento peculiar de la tendencia de los mercados y comercios, vemos que
el proceso por el cual los derechos de propiedad intelectual se reducen o se pierden
como resultado de uso comun en el mercado se conoce como marca comercial
genérica. Este proceso se produce normalmente durante un periodo de tiempo en el
que un signo no se utiliza como signo distintivo, porque el signo distintivo o producto
cae en desuso por completo, o cuando el titular de los derechos de propiedad
intelectual no hace cumplir sus derechos a través de acciones de usurpacién o

infraccion.

Si un elemento de un signo distintivo pierde su caracter de individualizar a su
producto, porque el significado del mismo se amplia para denotar un estilo o tipo de
producto, la terminologia o palabra se puede decir que ha pasado a ser genérica, y
por lo tanto el otorgamiento de la inscripcion de una indicacion geografica no afecta

su estado y su uso comun.

Presumiblemente, el elemento de la indicacién geografia es un término considerado

nombre comin o nombre genérico en este contexto significa que el nombre del
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elemento ha sido aceptado en el lenguaje comin como significando el tipo de

producto, en lugar de su origen geografico.

b) tratandose de productos diferentes a vinos y bebidas espirituosas, la utilizacién de
una indicacién geografica o denominacién de origen extranjera, de un elemento de
la misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de
buena fe y de forma continua respecto de productos iguales, semejantes o conexos
a los que se consignan en la inscripcién de la indicacion geografica o denominacion
de origen extranjera, al menos durante un plazo de tres afios anteriores a la fecha

de presentacioén de la solicitud de registro.

Sin menoscabo de la proteccion que hemos explicado, tal como lo establece la
dispoSicién sefialada en el parrafo anterior, sélo se encontrarian excluidas a tal
condicionante las indicaciones geégréficas que identifican vinos y bebidas espirituosas.
De manera que, cuando una indicacién geografica identifique productos distintos a los
sefialados y aun cuando haya buena fe o su uso se haya iniciado con al menos tres
afios de antelaciéon a la fecha de presentacién de la solicitud, debera renunciar a la
proteccidon que hasta el momento ostentaba, a menos que, se logre comprobar que
este uso previo ha sido continuando y de uso comun, por lo que la denominacion o
elemento solicitado ha devenido por usarse cominmente en el mercado guatemalteco

y generando con ello que no puede ser apropiado por una titularidad en particular.

Aquellas personas individuales o juridicas, que deseen hacer uso legal de una

indicacion geografica deben argumentar con propiedad que comercializan productos
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identificados con los elementos de tal signo. Los documentos presentados no solo
deben proveer evidencia de la utilizacion del término, también deben acreditar
fehacientemente si este uso es de buena fe, la fecha de inicio de uso comercial en

Guatemala y que empresas, distribuidores o fabricantes hacen uso de tal termino.

Al referirse al uso previo, quiere decir la utilizacion de una indicacién geografica o
denominacién de origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento
similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua
respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la
inscripcién de la indicacion geografica o denominacién de origen extranjera, al menos
durante un plazo de tres afios anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud de
registro. En Guatemalase se ha visto que la entidades opositoras tratan de demostrar,
por medio de actas notariales levantadas en los puestos de venta y comercializaciéon de
productos, que en dichos establecimientos se ofrece a los cohsumidores productos
etiquetado con el nombre de indiacion geografica; no prueba ni demuestraque el uso en
Guatemala se haya realizado de forma continua y al menos durante unplazo de tres
afios anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de registrode la denominacién
de que se trate, por lo que aunque quede probada la comercializacién y la buena fe,
debido a la oferta publica y ala emisién de facturas de venta conforme a la ley, no
puede decirse lo mismo de losotros dos requisitos que exige la ley, o sea la forma
continua de su uso y que el mismouso se haya realizado durante un plazo de tres afios

anteriores, fecha en que fue presentada la solicitud de registro.
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4.7. Medidas de observancia, sanciones y competencia desleal

Muchas indicaciones geograficas han adquirido una reputacién que, de no ser
protegida adecuadamente, podria ser desvirtuada al ser utilizada por empresas
deshonestas. La utilizacion deshonesta de indicaciones geograficas por terceros no
autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legitimos. Induce a
engafo a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con
cualidades y caracteristicas especificas, cuando en realidad se trata de una imitacién
sin valor. Perjudica asimismo a los productores titulares de la indicacion geografica,
quienes pierden una parte importante de sus activos y ven disminuida la reputacion de

sus productos y esfuerzos.

Conforme a la legislacién guatemalteca la violacién de los derechos establecidos en
funcién de una indicacién geografica puede ocasionar responsabilidades civiles y
penales. Sin menoscabo de las responsabilidades civiles correspondientes, dispone el
Articulo 275 Bis del Céd'igo Penal, sera sancionado con prisién de cuatro a seis afios y
multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien sin el consentimiento del titular del
derecho: (...) ¢) Usar en el comercio, en relacién con un producto 0 un servicio, una
indicacién geografica falsa o susceptible de engadiar al publico sobre la procedencia de
ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del

producto o servicio (...).

Los paises que han fundamentado sus leyes nacionales de propiedad intelectual o

industrial en la ley tipo de la OMPI, incluyen una serie de normas sobre competencia
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desleal, debido a que el Convenio de Paris (Articulo 10 bis) obliga a los paises

miembros a garantizar una proteccion efectiva contra la competencia desleal.

Quedan ademas, tipificados como actos de competencia desieal en materia de

propiedad industrial aplicados a las indicaciones geograficas:

a)

b)

d)

Todo acto u omisidon que origine confusibn o un riesgo de asociacidbn o
debilitamiento del caracter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los

servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

La utilizacion, la promociéon o la divulgacién de indicaciones o hechos falsos o
inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los
servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con
respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacién, la aptitud para su
empleo, uso o consumo, la cantidad u otras caracteristicas de los productos o

servicios propios o ajenos;

La utilizacion indebida o la omision de informaciones veraces, cuando las mismas
sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, Ia naturaleza, el
modo de fabricacién, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras

caracteristicas de los productos o servicios propios o0 ajenos;

La utilizacion por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de

propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese

110

S

Nome


Ludwing Godinez
Text Box


producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del

prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito; (...)

e) (...) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, asi como cualquier acto
de comercializacién, promocion, divulgacién o adquisicion indebida de tales

secretos; y

f) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demas
medios de empaque o presentaciéon de los productos o de identificacién de los
servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los
mismos que puedan inducir a error o confusién sobre el origen de los productos o

servicios.

En atencion de lo previsto en el Articulo 173 de la Ley de Propiedad Industrial antes
mencionados, el Articulo 358 del Cédigo Penal sanciona los actos de competencia
desleal con multa de doscientos a dos mil quetzales, excepto que el delito constituya un

acto de violacion a los derechos de propiedad industrial mas grave.

Es de notar que el tribunal toma en cuenta una serie de criterios fijados en la ley para el
calculo de la indemnizacibn de dafios y perjuicios, como reivindicacién la

responsabilidad civil.

Ademas de tipos y sanciones penales, la legislacion procesal guatemalteca es sus
Articulos 186 y 187, en materia de propiedad industrial, prevé la posibilidad, con el

objeto de impedir o prevenir la comisién de una infraccién, evitar sus consecuencias y
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obtener o conservar pruebas, de que un tribunal competente ordene cualquier

providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger los derechos del

titular legitimo, las cuales entre otros se encuentran:

La cesacion inmediata del uso, aplicacién, colocacion y comercializacion de los

productos infractores y de los actos desleales;

El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros
materiales resultantes de la infraccion o usados para cometerla y de los medios

empleados para realizar la infraccion;

La prohibicidon de la importacién de los productos, materiales o medios referidos en

la literal anterior;

La confiscacion y traslado a los depésitos judiciales de los productos, materiales o

medios utilizados;

Las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticiéon de la infraccién o
de los actos de competencia desleal, incluyendo la destruccién de los productos,

materiales o medios utilizados;

La anotacion de la demanda sobre la inscripcidn cuya nulidad o anulacién se

pretende; y
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e La suspension de los registros o licencias sanitarias o de ofra naturaleza, que
resulten necesarios para el ingreso, distribucién, venta o comercializaciéon de los

productos infractores.

En estos casos el simple retiro de las marcas o signos distintivos usados o colocados
ilicitamente no impedira que las medidas cautelares dispuestas continden vigentes ni
sera suficiente para que las mercancias o productos se introduzcan en los circuitos
comerciales. También prevé la legislacion la posibilidad de establecer medidas en

aduana y fronteras.
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CAPITULO V

5. El caracter genérico de las indicaciones geograficas y denominaciones de

origen y la proteccion que se otorga en su registro en Guatemala
5.1. Caracter genérico

El lenguaje es una estructura de comunicacién no estatica, sino una herramienta
dinamica. Las palabras derivan naturalmente en sentido y de una forma gramatical a
otra. Los nombres propios pueden convertirse en nombres comunes y viceversa. Un
ejemplo de esto es la transformacién de la designacién oficial de la ciudad belga Spa,
famosa por sus manantiales de aguas minerales termales, al nombre comin spa, lo
que significa que cualquier fuente de agua mineral. La extensién del significado de la
palabra spa ha aumentado porque la palabra ahora_ denota todos los lugares que tienen
fuentes de agua mineral y no sélo de la ciudad de Spa. Los nombres propios como el
de Chile o Costa de Marfil ejemplifican este desarrollo en la direccién opuesta, de los
nombres comunes de los nombres propios. Este desarrollo no es necesariamente
mundiaI/ e incluso puede ir en diferentes direcciones en diferentes lugares del mundo.
Asi como sucede con las palabras, los signos y otros simbolos pueden convertirse en
genéricos o pueden adquirir un significado distintivo de una manera similar a la descrita
anteriormente. No hay ninguna diferencia basica entre palabras y signos con respecto a

su transformaciéon semantica.

Los nombres utilizados en indicaciones de procedencia son linglisticamente

sustantivos propios. Las indicaciones geograficas en sentido directo son nombres
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comunes y se desarrollan a partir del nombre de la ubicacién geografica al nombre de
un producto. Sin duda, las indicaciones geograficas han perdido un poco de su caracter
individualista en que el alcance del significado de la palabra se ha incrementado para
designar productos procedentes de la ubicaciéon geografica. Si una indicaciéon
geografica pierde su caracter de individualizar, el significado se amplia para denotar un
estilo o tipo de producto, estas palabras se puede decir que han pasado a ser genérica.
Un ejemplo de una palabra que ha sido objeto de la transformaciéon en un término
genérico kraft que ahora denota un cierto tipo de queso, con independencia de su lugar
de produccién. La transformacién no siempre se produce a nivel mundial y, por
ejemplo, en Europa la palabra champagne es una indicacidn geografica, mientras que
en Guatemala es un término genérico. La situacién es un poco diferente cuando la
transformacion es de un sustantivo comun en una indicaciéon geografica. Un ejemplo es
la palabra italiana fetta, que significa rodaja, que ha llegado a denotar un queso blanco

en salmuera procedente de Grecia.

Los términos y palabras genéricas son incapaces de comunicar el origen o las
diferencias de calidad entre productos similares. Es dificil acceder a la consideracion
gue por medio de palabras genéricas se es capaz de cumplir cualquiera de las
funciones de las indicaciones geograficas. Otorgar proteccién de indicacién geografica
a palabras genéricas probablemente conduzca al agotamiento del lenguaje. El costo de
la apropiacion de las palabras como propiedad privada es la eliminacién de esas
palabras de la lengua. Si los términos genéricos pueden ser protegidos como
indicaciones geograficas, los productores competidores encontrarian enormes
dificultades si se les impidié el uso de identificadores que se requieren a fin de poder
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competir con eficacia. Ellos tienen dificultades para informar a los consumidores que
son los competidores, ya que serian incapaces de dar un nombre al producto que estan
vendiendo. El uso de parafrasis elaboradas y posiblemente confusas para vender sus

productos dificilmente seria efectivo.

Para el autor de este trabajo de investigacién, un término es genérico cuando es
ampliamente utilizado para identificar productos comercializados sin que se haga,
implique, sefiale o evoque una regidon o zona geografica, sino por el contrario, el
termino es utilizado para identificar un tipo de producto es utilizado para identificar un
tipo de producto convirtiéndose en un término que por si solo define y explica el tipo de

producto en el mercado.

Un requisito fundamental para que a un signo de propiedad intelectual se le conceda
proteccién, por lo tanto se le confiera derechos de exclusividad exigibles al titular del
derecho, es que el signo sea distintivo. Cuando un signo es distintivo, es imperativo
que los titulares de derechos se proporcionen de medios legales para defenderse de
infracciones de su uso y de la competencia desleal. En relacién a las indicaciones
geograficas que han pasado a ser genéricas, esto significa que la protecciéon no se les
sera otorgada, por lo que los titulares de derechos no gozaran de los derechos de
exclusividad de obligado cumplimiento. Media vez un signo se ha convertido en
genérico, entonces ha perdido su capacidad de identificar las mercancias de un solo
origen geografico o comercial. En lugar de referirse a una Unica fuente, los términos y
signos genéricos denotan toda una categoria de productos, y no sélo los bienes de un

cierto tipo, de una regién delimitada o productor.
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La falta del caracter distintivo por la razén intrinseca de sef genérico, se relaciona a
que el signo no es susceptible de registro como indicacién geografica, en virtud de no
poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros,
o bien, utilizados en el caso de los nombres comerciales, para los mismo productos o

servicios relacionados.

Para estar en el supuesto de un término genérico, no se trata de que esté de por medio
una expresion de uso comun en el idioma. También debe hacerse notar que la
calificacion de un signo como genérico y por ende no protegible, no sélo debe
verificarse que dicho signo se refiera a una condicién general de producto, sino que
ademas dicha categoria general de producto debe ser precisamente la que el signo
esta dirigido a distinguir. También estan incluidos dentro del concepto de los términos
genéricos aquellas expresiones que sin aludir especificamente al mismo producto que
se quiere identificar, puede establecerse respecto de ellas un nexo de especie a

género.

Finalmente, resulta importante hacer mencién de la diferencia que debe predominar
entre la denominacién y los productos o servicios que se busca identificar. Sobre este
argumento, el autor Bercovitz explica sobre una autonomia que puede ser de dos
patrones, intelectual y material. La autonomia material se refiere a las formas legales y
necesarias que un signo necesita para su reconocimiento. Pasaremos a revisar el

concepto de la autonomia intelectual, sobre el cual se afirma lo siguiente:
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Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata™~—=

del signo habitualmente utilizado en el trafico para designar precisamente a esta clase
de servicio o producto. Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora
en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o
servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares. Pues bien, la exigencia
de que el signo tenga aptitud diferenciadora en abstracto implica que no puede tratarse
de un signo que sirva en el trafico para designar genériéamente a los productos o

servicios a los que la marca pretende aplicarse.”®

La distincibn entre términos genéricos, comunes o usuales es formal, sin
consecuencias practicas. Efectivamente, todo término genérico lo llega a ser por ser
comun y viceversa, la terminqlogia utiizada de manera usual para nombrar un
producto o servicio es la terminologia que designa a ese producto o servicio. Lo mismo
puede decirse respecto a los terminaos comunes, esto es, que instituyen la designacion

que tiene que utilizarse para identificar al producto o servicio.
5.2. Criterios para evaluar el caracter genérico

Las denominaciones genéricas son aquellas desde un principio, o que con el tiempo,
llegan a nombrar [a especie o el género al que pertenecen los productos o servicios
que les son asignados. En esta materia es importante diferenciar el momento en que se

presenta el caracter genérico: si el mismo se da desde el inicio, se trataria de un

*?Bercovitz Rodriguez-Cano, Alberto. Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de
la competencia y propiedad industrial. Pag. 467.
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caso del caracter genérico sobrevenido.

En cuanto al caracter genérico originario, Carlos Cornejo indica: “Para estar en el
supuesto de un término genérico, no se trata de que esté de por medio una expresion
de uso comun en el idioma (...) También debe notarse que la calificacion de un signo
como genérico y por ende no protegible, no sélo debe verificarse que dicho signo
refiera a una categoria general de producto, sino que ademas dicha categoria general
de producto debe ser precisamente la que el signo estd dirigido a distinguir (...)
También estan incluidos dentro del concepto de los términos genéricos aquellas
expresiones que sin referirse especificamente al mismo producto que se quiere

distinguir, puede establecerse respecto de ellas una relacién de especie a género.” 2

En consecuencia, no se puede analizar el caracter genérico de un signo en forma
aislada sino en virtud al producto o servicio, no siendo suficiente que el signo sea una
especie o género cualquiera sino aquella a la que pertenecen los mismos. Por lo tanto
para comprender el conflicto entre signos y lograr un balance en derechos de todos los
involucrados la polémica de las indicaciones geograficas, es importante que se aclaren

las siguientes preguntas:

e ;Cuando una parte de una indicacién geografica o denominacién de origen es

considerada genérica?

e ;Qué debe probarse de parte del que asi lo indica?

B Cornejo Guerrero, Carlos. Derecho de marcas. P4g. 138
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e Qué plazo es el mas justo para considerar que un término ya es genérico,

e Para probar este caracter genérico, ;Se debera contar cuantas entidades o

personas individuales y juridicas lo usan de esa manera?

Las personas usan y entienden las palabras de diferentes maneras. Algunos pueden
entender una palabra como un término genérico en tanto que otras pueden
considerarla como una indicaciéon geografica. Por otra parte, ciertos nombres son
utilizados por las mismas personas tanto como términos genéricos e indicaciones
geograficas. Por ejemplo, una persona puede utilizar el término feta al describir un tipo
de queso se utiliza en una ensalada y luego especificamente pedir Feta cuando hace
sus compras. En algunos casos los consumidér es tienen el conocimiento que un
término es una indicacidn geografica, pero aun asi lo utilizan mas a menudo sélo como

un término genérico.

Siguiendo la metodologia utilizada por la Comunidad Europea, una indicacion
geografica no puede ser protegida si es un término genérico en su pais de origen. Para
determinar si este es el caso, la situacién en el Pais Miembro en que proceda el
nombre tiene que ser evaluada. Esta evaluacién incluye factores tales como la
produccién y consumo, asi como la forma en que los consumidores nacionales
entienden y usan la palabra. Al referirse a areas de consumo, no sélo se alude a las
areas donde se consume el producto, sino también a los mismos consumidores. La
opinién del consumidor medio suele ser determinante de la naturaleza de una palabra.

Se habra de esclarecer si el producto pueda que se consume en todos los Paises
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Miembros y también puede ser consumido fuera de la regién. También es posible que
el producto se produzca en otras areas de en donde se consume. Por lo tanto, es
necesario al menos determinar la situaciéon de otros Paises Miembros de la regién. Los
factores relevantes incluyen también el uso de la palabra en diferentes obras de
referencia como diccionarios y guias; o la clasificacidn de la palabra genérica en un

tratado internacional que al menos un Pais Miembro ha ratificado.

A fin de mantener la exclusividad de las capacidades de identificacion de las
indicaciones geogréficas, los productores privilegiados pueden necesitar de politicas de
uso ilegitimo de su indicacién geografica, es decir, tomar medidas legales para

combatir la conducta competitiva ilegitima. La actuacién de politicas, junto con el propio

uso de la indicacidon geografica, son las formas principales para los productores

privilegiados defiendan los derechos de exclusividad de que disfrutan. Si los
productores titulares fallan en la preservacién de tal exclusividad, la indicacién
geografica se arriesga a perder su capacidad para denotar una regién especifica,
calidad, reputacién o caracteristicas, que es un requisito fundamental para conceder su
proteccién. Una vez que una indicaciéon geografica tiene falta de caracter distintivo, los

productores de todo el mundo estaran en libertad de usarlo libremente.

Una parte de la determinacién de caracter genérico, también incluye la definicién de la
zona donde la transformacién en un nombre comtn ha tenido lugar. La transformacién
de un signo o de una indicacién geografica en un término genérico, puede tener lugar
en diversos paises y en épocas diferentes. Un signo podra considerarse genérico

porque describe el tipo de productos a los que se aplica o porque con el tiempo ha
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perdido su caracter distintivo. Si una indicacion geografica ha pasado a ser genérica, es

incapaz de cumplir con sus funciones.

Cuando se analiza el proceso de generalizacién en un nivel mas tedrico, se hace mas
facil ver que la razén detras de este fendmeno, es universalmente aplicable a todo tipo
de indicaciones geograficas. Mediante la identificacién de los objetivos y las funciones
basicas de las indicaciones geograficas, las siguientes caracteristicas son evidentes, y
también constituyen los requisitos previos para el otorgamiento de proteccion: 1) el
signo debe comunicar una fuente geografica; 2) el signo comunica las cualidades (no

de caracter geografico) del producto, y; 3) el signo crea un valor evocador.

Con el propésito de examinar el proceso de generalizacién, sélo la segunda funcién
mencionada anteriormente es de interés. Al parecer, es cuando la indicacién geografica
se vuelve incapaz de comunicar dichas, calidades de producto (no geograficas), que ha
pasado a ser genérico. El hecho de que las indicaciones geograficas genéricas, como
tal, carecen de esta capacidad, por lo tanto no se deducen ciertas nociones de la
calidad o de la asociacion geografica en la mente de los consumidores. En

consecuencia, no deben ser sujetos protegidos.

En las legislaciones andinas se sefiala, ademas, que para establecer la dimensién
genérica de un signo, debera aplicarse el criterio de los consumidores y la relacion del
signo con el producto que pretende distinguir, considerandose tanto las caracteristicas
de este como aquellas de la clase del repertorio a la que pertenece. Suscribimos lo

sefalado por el Tribunal debido a que dicha dimension genérica puede llegar a
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desaparecer si, al integrar un conjunto, las palabras adquieren un significado propio y la

fuerza expresiva suficiente a la cual ya se ha hecho mencién.

En el momento del examen de fondo de una solicitud de registros de una indicacion
geografica, la autoridad administrativa o el juez competente, al analizar el caracter
genérico de un signo no pueden quedarse en el simple andlisis superficial del lenguaje
local, sino que debe indagar si determinados términos son entendidos o posiblemente
introducidos al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de

productos, servicios y el ambito cultural.

Como vemos, no hay criterios claros para evaluar si un nombre ha pasado a ser
genérico o no. Por lo que podemos concluir que el proceso de generalizaciéon debe,
como minimo, tener en cuenta factores tales como: 1) la proporcion de personas que
utilizan el término como indicacién geografica o como un término genérico; 2) la
proporcién de personas que utilizan el término tanto como un término genérico y como
una indicacién geografica, y si uno de estos dos significados es mas prominente; 3) la
disponibilidad y el conocimiento de los nombres genéricos alternativos, y; 4) el
conocimiento de las personas sobre el origen del término. Ademas, el uso de diferentes

métodos puede llevar facilmente a diferentes estimaciones y conclusiones.
5.3. Situacioén Internacional actual

En principio, una indicacion geografica bien desarrollada deberia producir un valor
agregado que se interpreta en mayores ingresos y margenes de utilidad en favor de los

usuarios autorizados. Los productos por lo tanto, tienen mas calidad, preStigio
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especifico o caracteristicas anheladas y menor volumen comercial disponible en su
campo de especialidad, es decir, ya no es considerado un genérico y se convierte en
un producto diferenciado o especial. Debido a lo anterior, con el transcurso del tiempo
el desarrollo de una indicacién geografica suele producir una plusvalia sobre los

terrenos que estan cubiertos en el area geografica comprendida.

Los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, sobre todo aquellos
que desarrollan la proteccién de las indicaciones geograficas se basan en la idea de
terroir, explicada en el segundo Capitulo de esta investigacion. En el giro actual del
comercio, tal parece que muchas indicaciones geograficas podrian ser excluidas del
marco de proteccion, porque las técnicas modernas de producciéon permiten a cualquier
persona replicar y reproducir casi cualquier producto en cualquier lugar. Si este es el
caso, entonces la funciéon de las indicaciones geograficas no es nada mas que una
combinacién de las funciones de origen y calidad. A pesar de los grandes beneficios
econdmicos que se brindan al ser participe de un consorcio que obtiene proteccién de
una indicacién geografica, el uso moderno de estos signos parece estar alejandose de
la idea de terroir y pareciera que otorga proteccion a indicaciones geograficas

unicamente sobre la base de una cierta reputacion entre los consumidores.

Si bien la reciente legislacion guatemalteca sobre indicaciones geograficas se
encuentra en un desarrollo creciente, la capacidad institucional es dispersa y limitada.
Esta se encuentra fragmentada en el Ministerio de Economia, pero deberia de tener el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién y del Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales. La capacidad de implementacién de la ley es reducida
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y los procesos son burocraticamente lentos. Estas falencias gubernativas indican que la
mayor limitacidon que se muestra en el cumplimiento de la ley en Guatemala, se refleja
en cuanto a los 6rganos de gestiéon, los sistemas de control y certificacion y los

reglamentos de uso.

Los consumidores se enfrentan continuamente con el problema de elegir entre
productos similares ofrecidos en venta. Similitudes superficiales pueden ocultar
diferencias en las caracteristicas y calidad. En consecuencia, los consumidores utilizan
la ayuda de indicaciones geograficas, junto con otros signos y publicidad para

identificar estas diferencias en los niveles de calidad.

Cuando los consumidores ven la palabra: Guatemala, en una bolsa de café, saben que
ha sido producido en Guatemala y en ninguna otra parte. Sin embargo, para el
consumidor la informacién sobre el origen es sélo un medio para un fin; la principal

preocupacién del consumidor es la calidad de lo que lo que se estad comprando.

En el ambito del comercio internacional considerando que la firma del acuerdo sobre
los ADPIC representa un éxito para los defensores de las indicaciones geograficas y
para la proteccion de las indicaciones geogréficas, varias cﬁestiones siguen pendientes
de resolucion. El acuerdo sobre los ADPIC en si tiene un programa incorporado que
compromete a los miembros a entablar negociaciones encaminadas a mejorar la
proteccion de las indicaciones geograficas individual y pide debate sobre la
introduccién de un sistema multilateral de notificacién y registro de indicaciones

geograficas para vinos.
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Ademas de los temas incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, la Unién Europea esta
impulsando su propia agenda. En particular, esta promoviendo a las indicaciones
geograficas en dos direcciones. En primer lugar, la Unidon Europea apoya la extensiéon
del nivel adicional de la proteccién actualimente reservados a los vinos a todos los
productos. Si la proteccion adicional que se concede a todos los productos, el uso de
las indicaciones geograficas de los productos originarios fuera del area geografica
estaria prohibida independientemente de si los consumidores estan confundidos ni
induzca a error en lo que respecta al origen de la mercancia. Esto podria tener
consecuencias importantes para los productores de indicaciones geograficas ya que
elifninaria la necesidad de aportar pruebas de que los productos o imitaciones que

compiten en realidad confunden al publico con el fin de recibir proteccién.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta la practica que implanto la Comunidad Europea
al momento de evaluar una solicitud de indicacion geografica que ya se considera
genérica, este obstaculo puede salvarse relocalizando el nombre geografico que ha
pasado a ser un genérico, afiadiendo un calificador geografico adicional que refiera a la
zona de origen al nombre del producto de calidad vinculada al origen que se ha
convertido en nombre genérico. Por ejemplo, la indicacién geografica: Camembert de
Normandie. Camembert es un queso blando que adopté el nombre de una aldea de la
region de Normandia, en Francia, cuya fabricacion se extendi® a muchas otras
regiones, y pasé a ser un nombre comun, utilizandose como denominacién comercial
de un tipo de queso. Sin embargo, con la adicion del nombre de la region de
Normandia, se relocalizé, diferenciandose el Camembert de Normandie, de los quesos
camembert genéricos
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la Unién Europea quiere otorgar a las varias indicaciones geograficas que estan

exentas de la proteccién en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta exencion
deriva del hecho de que estas indicaciones geograficas con el tiempo han pasado a ser
genéricas en los mercados extranjeros. Ejemplos conocidos son: el queso parmesano
para la denominacién de origen italiana, Parmigiano Reggiano; el queso feta derivada
del Feta griego; o la bebida champan, que tiene su origen en la denominacién de origen

francesa, Champagne.

Es importante evaluar las consecuencias juridicas del enfoque no protector, que los
Estados Unidos adquiere en relacidbn con las indicaciones geograficas. La Unién
Europea afirma que los Estados Unidos no cumple con sus obligaciones estipuladas
internacionalmente, cuando por ejemplo, Champagne y otras indicaciones geograficas
son utilizadas por los productores estadounidenses. La Unidén Europea afirma que tal
uso constituye una explotacién abusiva de la indicaciéon geografica, la cual infringe los
derechos de exclusividad de los titulares de derechos legitimos. Sin embargo, este

punto de vista no es necesariamente valido, segun el marco de los ADPIC.

‘Los Estados Unidos declaran que otorgar proteccién absoluta a una indicacion
geografica, que no esté sujeta a ninguna defensa de su caracter genérico, combinado
con una estricta prohibicién de utilizarlos, incluso en ausencia de que el consumidor
sea inducido al error, parece estar en contradicciéon con las funciones basicas de las

indicaciones geograficas. La alta proteccién hacia indicaciones geograficas otorgada de
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manera indebida pareciera que fomenta el detrimento de la libre circulacion de

mercancias.

A diferencia de la Unién Europea, los Estados Unidos declara voluntariamente genérica
o semi-genérica a las indicaciones geograficas cuando asi lo considere. Las diferencias
internacionales en acercamiento a las indicaciones geograficas y su proteccion,
provoca una gran controversia internacional, lo cual es constantemente es objeto de
debate, entre otras cosas, ante la OMC. Los Estados Unidos basa sus esquemas de
proteccién de indicaciones geograficas sobre su ley de marcas, y muchas
denominaciones que constituyen derechos de propiedad en la Unién Europea, se
consideran que son términos genéricos en los Estados Unidos, por lo tanto, no se
consideran dignos de proteccion. De hecho, la mayoria de las indicaciones geograficas
“europeas estan actualmente sin proteccién en los Estados Unidos o estan solo

vagamente protegidas.

Posiblemente el argumento mas convincente contra la proteccién de las indicaciones
geograficas que se ha engendrado por paises que se oponen, es que las regulaciones
de indicaciones geograficas constituyen obstaculos al comercio. Al conceder a los
productores un tipo de exclusividad de comercializacién, se impide eficazmente a los
productores de otros paises a utilizar la misma indicacion geografica en sus bienes, por
lo menos cuando son comercializados en su region. Esta practica, segun se afirma,

distorsiona el comercio y la competencia.
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Sin embargo, afirmar que una extensiéon a este tipo de proteccién no seria mas que
perjudicial para los paises en desarrollo, no es tampoco exacto. Se ha hecho hincapié
en que los productores de paises en vias de desarrollo, cuyas mercancias incluyen una
indicacion geografica, se beneficiaran significativamente del acceso a un segmento de
alta calidad del mercado. Si estos productores utilizan otras insignias, como etiquetas
de comercio justo (fair trade), probablemente se beneficiarian ain mas. En
consecuencia, es razonable creer que la mayoria de los paises experimentarian

ventajas y desventajas de la proteccion de las indicaciones geograficas fomentada.

El Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos (Consortium for Common Food
Names), con sede en Estados Unidos, es una alianza sin fines de lucro internacional
independiente cuyo objetivo es trabajar con los lideres en la agricultura, el comercio y-
los derechos de propiedavd intelectual para fomentar la adopcién de altos estandares y

modelar directrices de indicaciones geograficas en todo el mundo.

Este Consorcio define unas pautas por las cuales proteger indicaciones geograficas
que son formadas por un solo nombre y aquellas que contienen nombres genéricos no
se les debe otorgar proteccién de indicacién geografica. EI Consorcio sustenta que si
los nombres de alimentos genéricos son monopolizados por una misma entidad o pais,
existen serias ramificaciones que se verian afectadas a través de las cadenas agricolas

y comerciales, para un amplio nimero de paises de todo el mundo.

Para los consumidores los precios serian mas altos como resultado de una menor

competencia dentro de una categoria de producto reconocible, existirian menos
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opciones en tiendas y se generaria confusiébn acerca de sus productos y marcas

favoritas.

Para los agricultores y productores, se verian afectados por la pérdida de la demanda
de materias primas a medida que son impactadas las ventas de alimentos con nombres

comunes y se obtendrian precios mas bajos debido a la pérdida de cuota de mercado.

Para los productores y exportadores con prohibicion de utilizar nombres comunes, se
verian afectados por la pérdida de los mercados que se han construido durante muchos
afos, por la pérdida de afios de inversiones y capitales masivos a través de costosos
esfuerzos para re-etiquetar sus productos; por la pérdida de la conciencia y lealtad del

consumidor; por la pérdida de valor de sus activos mas importantes: sus marcas

Los productores con derecho a usar nombres protegidos, obtendrian menos
reconocimiento mundial por sus productos, asi que las exportaciones potenciales

serian inferiores en el largo plazo.

El Consorcio considera que, al final, los intentos de restringir nombres comunes son
contraproducentes para todos los interesados. La produccién de productos similares
fuera de Europa puede ayudar realmente a crecer ain mas el mercado para todos

incluyendo a los productores europeos.
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5.3.1. Caso Champagne

De acuerdo con el Articulo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados miembros
no estan obligados a proporcionar proteccion de las indicaciones geograficas que son
idénticas a "el término habitual en el lenguaje comun" para ese tipo de mercancias en
ese Estado miembro. Asi, desde que la designacién Champagne se considera semi-
genérica, los Estados Unidos no viola sus compromisos relacionados con indicaciones
geograficas bajo los ADPIC. Una vez mas, el Articulo 24.6 respalda a los Estados
Unidos de todas las obligaciones al resguardo y la proteccidon de indicaciones
geograficas genéricas. En consecuencia, la protecciéon de gran alcance que el Articulo
23 prescribe en relacion con las indicaciones geograficas de vinos y bebidas
espirituosas se elimina de manera efectiva, y los productores de los Estados Unidos

tienen la libertad de etiquetar a su bebida espirituosa, Champagne.

5.3.2. Caso Feta

Las disputas sobre la proteccion de la denominacién de origen Feta, ilustran
claramente las dificultades para evaluar el caracter genérico. Aunque la palabra feta
estaba protegida en Austria en virtud de un tratado entre Austria y Grecia, sobre la
proteccién de las indicaciones geograficas, Grecia no lo habia adoptado a nivel
nacional. No fue antes de 1987, hasta que Grecia comenz6 incluso a adoptar medidas
relativas a la produccion y comercializacion del queso Feta. En 1994, una orden

ministerial establece y protege la denominacioén de origen Feta en Grecia. Ese mismo
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afio, Grecia también solicit6 el registro de Feta como denominacién de origen protegida

por la Unién Europea.

La Comisiébn Europea le preocupaba que el nombre Feta pudiera haber pasado a ser
genérico, por lo que organizé una encuesta de la opinién a 12,800 ciudadanos, de los
entonces doce paises miembros de la Comisidbn Europea. Teniendo en cuenta los
resultados de la encuesta y el dictamen del Comité Cientifico, la Comision llegd a la
conclusién de que el nombre feta no habia pasado a ser genérico y Feta fue registrada

como denominacion de origen protegida por la Comunidad Europea.

Grecia no es el Unico pais que produce queso blanco en salmuera, etiquetado como
Feta en la Comunidad Europea. Debido a que el registro implicaba que otros
productores de queso tendrian que dejar de utilizar el nombre Feta, los otros paises
productores principales, a saber, Dinamarca, Alemania y Francia, presentaron un
recurso al Tribunal de Justicia, solicitando la anulaciéon de Feta como denominacién de
origen protegida por la Comunidad Europea. Sus principales argumentos fueron que
feta es un nombre genérico, por lo que no existe un vinculo entre el producto y su area

geografica, ya que se extiende practicamente a la totalidad de Grecia.

Al decidir el caso, el Tribunal de Justicia no hizo referencia a los argumentos
presentados por los paises reclamantes, sélo considero si la Comision habia aplicado
correctamente los criterios establecidos en el Reglamento de Origen de 1992, y si se
tomaron en cuenta todos los factores al determinar que feta no habia pasado a ser

genérico. Dictamind que la Comisién habia minimizado la importancia de la situacién
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legislacién nacional de esos paises totalmente irrelevante. El Tribunal de Justicia

sefald, que la Comisién deberia haber tenido en cuenta la existencia de los productos
comercializados legalmente, bajo el nombre feta en otros paises miembros. Basandose
en estos hallazgos, el Tribunal de Justicia anulé la inscripcibn de Feta como
denominacién de origen protegida por la Comunidad Europea. A pesar de todo el
proceso judicial, debido a que el juicio no se basé en una revisiéon de su mismo nombre,
no fue posible aplicar los criterios correctamente y se registré6 de nuevo Feta, como

denominacién de origen.

El Comité Cientifico indic6é que un nombre geografico puede considerarse que ha
pasado a ser genérico, s6lo cuando no hay ninguna parte significativa del pablico en
general en la Comunidad Europea que todavia considera la indicacidn como una
indicacion geogréafica. Debido a la proteccion de toda la Comunidad, el Comité
consideré que no era posible considerar a distintos paises miembros de manera
aislada. También, debido a que el producto era queso para el consumo de usuarios
privados, asi como a usuarios finales comerciales, el Comité determind que era en lo
que se refiere al pablico en general que la indicacién geografica habia perdido su
significado geografico. En la determinacién de la percepcion del publico en general, las
mediciones directas e indirectas son relevantes. El Comité Cientifico también examiné
las estadisticas sobre la produccion y el consumo en Grecia y en otros paises
miembros, existiendo legislaciéon nacional, comunitaria y los resultados de encuestas. A
la luz de todos los factores, el Comité concluy6é unanimemente que la percepcién de los
consumidores en la de la denominacién Feta evoca siempre un origen griego y, por
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tanto, no es un término que se ha convertido en un nombre com(n y por lo tanto =

genérico en la Comunidad.
5.4. Situacion actual de las indicaciones geograficas en Guatemala

El debate continuo entre los Estados Unidos y la Unién Europea, se explica
tradicionalmente por la circunstancia de que los nombres de productos, indicaciones y
métodos de produccién fueron traidos de Viejo Mundo (Europa) a los paises del Nuevo

Mundo (América) durante las migraciones en los afios 1800 y 1900.

Esta diferencia de criterios en regulacién de las indicaciones geograficas, hace que
Guatemala deba de hacer una combinacidn de sus posturas para aplicarlas en su
legislacién, ya que como se ha explicado, Guatemala ha suscrito tratados

internacionales, tanto con la Unién Europea, como con Estados Unidos.

En relacién a los términos genéricos, Guatemala toma la postura que se define en el
Articulo 80 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial, en donde se establece que un
nombre que ha pasado a ser genérico no puede registrarse como una indicacién
geografica o denominaciéon de origen, ya que es inadmisible. Este es el caso cuando el
nombre de un producto agricola o un producto alimenticio que, si bien se refiere al lugar
de la regiéon en que dicho producto agricola o alimenticio se haya producido o
comercializado inicialmente, se ha convertido en el nhombre comin de un producto
agricola o un producto alimenticio. Esta no es una definicion muy pertinente de que
significa el caracter genérico, porque las indicaciones geograficas son, hablando

linglisticamente, nombres comunes. Presumiblemente, el término nombre comdn en
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comun como el significando del tipo de producto, en lugar que el de su origen

geografico. Aunque el termino se refiera al lugar o regién en que dicho producto se
haya producido o comercializado inicialmente, es considera genérico cuando haya

pasado a ser el nombre comun del producto en Guatemala.

Articulo 87 de la Ley de Propiedad Industrial que, en su parrafo inicial, literalmente
preceptia que: Las indicaciones geograficas o denominaciones de origen no podran
ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas en el pais de su origen.
Este punto es bastante claro, no obstante también surge un tema de debate, y es en
relaciéon a aquellas indicaciones geograficas o denominaciones de origen constituidas

por una sola palabra.

Como ya se ha declarado, para que una indicacion geografia cumpla con su funcién
primordial de designar su origen, es necesario que el territorio, lugar o regién sean
declarados en el nombre de tal producto. El Prosciutto di Parma es un claro ejemplo de
esta circunstancia; la palabra italiana prosciutto significa jamén, por lo tanto la
denominacién de origen tiene el nombre traducido como Jamén de Parma. Segun esta
su definicioén, el Prosciutto di Parma es el estandar de oro de jamén italiano y lo ha sido
durante siglos: el jamén de Parma ha sido elaborado con el mismo esmero desde la
época romana. Y se produce sélo en la provincia de Parma, ltalia, cuya idiosincrasia
regional hacen que sea posible producir los jamones mas alta calidad utilizando sélo
cuatro ingredientes: cerdos italianos especialmente criados y alimentados, la sal del

mar, el aire y el ingrediente mas importante, el tiempo.
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Cuando una indicacién geografica o una denominacién de origen contienen un dnico
término tales como los quesos: asiago, feta, fontina, munster y gorgonzola, entre otros,
es complicado, y casi imposible, deducir el origen geografico de esos productos,
porque solo su nombre, tal y como se le conoce, no induce a ninguna designacién de
su procedencia. Por lo tanto el otorgar protecciéon de indicacién geograficas a este
particular estilo de la indicacién geografica, podria ser contradictorio y que en su

mayoria estos nombres ya son considerados genéricos.

En aras de la proteccion del libre comercio, el brindar proteccién a los términos
comunes y genéricos otorgaria derechos exclusivos sobre los mismos, afectando los
derechos de los consumidores y los derechos adquiridos de terc;eros. El Tratado de
Libre Comercio con Republica Dominicana, Centro América y Estados Unidos contiene
acuerdos que se ven afectados, pues las partes deben hacer los esfuerzos necesarios
para garantizar que en el caso de que exista una solicitud de registro de una indicacién
geografica, esta no sera registrada cuando afecte a una marca anterior usada por un
tercero de buena fe. En Guatemala los términos citados como ejemplo en el parrafo
anterior, son ampliamente utilizados para identificar productos comercializados como
quesos sin que se haga, implique, sefiale o evoque una regién o zona geografica, sino
por el contrario, los término son utilizado para identificar un tipo de producto
convirtiéndose en un término que por si solo define y explica el tipo de producto en el

mercado.

En sentido contrario a lo mencionado en relacién a las indicaciones geograficas con un

tnico nombre, cuando se afiaden otros elementos a la expresién genérica el conjunto
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formado puede resultar apto para ser registrado. Por lo tanto, se considera que es""’ic"
puede registrarse un signo compuesto por elementos genéricos y otros que no lo son,
media vez, el conjunto de los términos tenga fuerza distintiva necesaria para ser
asociado con un origen geografico o empresarial determinado, y no con el servicio o
producto en si. Un nombre compuesto de un térmiho genérico y una regién es claro
ejemplo de un conjunto que puede registrarse. La combinacién de términos genéricos o
de genéricos y descriptivos pueden ser sujetos de registros si en ellos se ve

exclusividad.

Se considera que los productos con denominacién geografica muy especifica incluidas
en su nombre compuesto, como el queso Emmental de Savoie, se pueden proteger en
beneficio de los productores y los consumidores, mientras que la palabra emmental

sigue siendo claramente y sin restricciones, del uso libre.

La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca otorga la opcién, de que podra registrarse
una indicacién geografica o una denominacién de origen acompafiada del nombre
genérico del producto o de una expresion relacionada con ese producto, pero la
proteccion no se extendera a éstos. Esta determinante nos lleva a realizar una
separacién en entre indicaciones geograficas con un Unico termino y las indicaciones

geograficas compuestas por dos 0 mas términos

En el caso de que se solicite el registro de una indicacién geograficas nacional o
extranjera formada por combinacién de uno o mas términos, no se reivindicara

exclusividad sobre el término genérico, por lo que en todo caso el Registro de
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Propiedad Intelectual al resolver la solicitud de registro sobre la concesién de los N

derechos de indicacién geografica o denominacidn de origen, debera hacer la
advertencia de que la proteccion de tal signo no se extiende al término genérico

aisladamente considerado, sino al conjunto de términos que conforman tal indicacion.

De conformidad con el Articulo 79, las indicaciones geograficas se protegen mediante
su inscripcion en el Registro de conformidad con lo previsto en la ley y su reglamento.
En el parrafo final del Articulo 80 de Ia Ley de Propiedad Industrial, se da la pauta para
registrar una indicacién geografica o denominacién de origen acompafiada del nombre
genérico del producto o de una expresidn relacionada con ese producto, pero la
proteccidn no se extendera a estos. El precepto relacionado concuerda y se
complementa con el Articulo 38 de la propia ley, el que preceptia que cuando la marca
consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos
denominativos o gréficos, la proteccién no se extendera a los elementos contenidos en

ella que fuesen descriptivos, de uso comln o necesario en el comercio.

En el caso de Guatemala, la Unidn Europea solicito el registro de mas de cien
indicaciones geograficas y denominaciones de origen, algunas de ellas con términos
Unicos y otras compuestas. Como se ha hecho mencién anteriormente, se interpusieron

oposiciones al registro de productos lacteos (quesos) que se considera son genéricos.

Con fines de ilustracion, entre las oposiciones presentadas se solicité la denegacién del
registro de la denominacién Provolone Valpanda, que es un signo compuesto por un

conjunto de elementos denominativos (dos palabras), que segun lo establecido por la
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ley debe ser considerado con un todo que, en caso de protegerse, se ha de hacer en
su conjunto y no separadamente cada una de sus partes, las cuales no deben ser

protegidas individualmente.

En realidad la entidad opositora consideraba que habia tenido el uso del término
Provolone como marca distintiva de alguno de sus productos lacteos (quesos), a
criterio del examinador la marca Provolone, es distinta a Provolone Valpadana, la que
seria concedida bajo la advertencia de que la protecciéon no se extendera hacia termino
Provolone considerado aisladamente, quedando de esta forma a salvo el derecho de
terceros que en forma legitima y de buena fe hayan hecho y hacen uso del término
Provolone. En consecuencia, la oposicion no tiene cabida y fue declara sin lugar, por lo
tanto, fue declarada con lugar la inscripcién de la denominacién de origen Provolone

Valpadana.

Existen otras oposiciones que fueron resueltas en bajo el mismo criterio de la
protecciéon hacia indicaciones geograficas y denominaciones de origen compuestas,
estas son: 1) Parmigiano Reggiano; 2) Brie de Meaux; 3) Emmental de Savoie, y; 4)

Camembert de Normandie. .

Ahora bien, el establecimiento de la dimensién genérica de un signo debe hacerse
segun el criterio de los consumidores y segin la relacién del signo con el producto que
pretende distinguir, considerando las caracteristicas de éste y el repertorio de que haga
parte. Es que una o varias palabras pueden constituir una denominacidén genérica en

relacion con un tipo de productos, pero no constituirla en relacién con otro. Ademas, la
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dimensidén genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un

conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas.

El AdA establece que cuando una indicacién contenga un nombre que sea considerado
genérico en una Parte, el uso del nhombre genérico en esa Parte no se considerara
violatorio al estandar de proteccién previsto en el Acuerdo, seguin el Articulo 246.3.
Esta disposicion fue introducida a raiz de que algunos vocablos de indicaciones

geograficas protegidas se consideran genéricos en algunos paises.

El AdA reguia la llamada coloquialmente Clausula del Abuelo, que para productos

distintos a los vinos y las bebidas espirituosas, ninguna disposiciéon del Acuerdo se

interpretara en el sentido que obliga a una Parte a impedir el uso continuado y similar

de una indicacién geografica que haya sido utilizada antes de la entrada en vigor del
Acuerdo, de buena fe y de manera continua, para los mismos productos o servicios o
para productos o servicios relacionados, sea por los nacionales de esa Parte o por
personas domiciliadas en su territorio, seguin lo establecido en su Articulo 246.4. Esta
clausula difiere de la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC en que no establece un
plazo minimo para considerar que ha habido un uso continuo de la indicacién
geografica. La incorporacién de esta clausula no excluye la prevista en el Acuerdo

sobre los ADPIC para los vinos y las bebidas espirituosas.
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CONCLUSION DISCURSIVA

Las indicaciones geograficas son un tipo de proteccion de la propiedad industrial, la
cual funciona en gran parte de la misma manera como las marcas. Un producto que ha
recibido certificacion de indicaciéon geografica, tiene derechos exclusivos para utilizar el
nombre geografico de la ubicacién desde la que se origina. Las indicaciones
geograficas se han identificado como una herramienta de mercadeo que podria permitir
a regiones especificas, obtener mayores beneficios econémicos, y asi otorgar a estas
regiones una posicién mas fuerte en el ambito del comercio internacional, teniendo en
cuenta que los consumidores son cada vez mas conscientes del origen del producto
(como una garantia de calidad y fiabilidad), marcando tendencia a adquirir dichas
mercancias, incluso a un precio superior, lo mas probable es que el comercio de

indicaciones geograficas en los productos aumentara ain mas en el futuro.

A pesar de los grandes beneficios que se obtiene de los derechos exclusivos de una
indicacién geografica, también se presentan puntos de vista opuestos, sobre todo a la
extensa proteccion de las indicaciones geograficas. A pesar de las restricciones
indicadas y las sefialadas mas ampliamente por la ley, las palabras genéricas, de uso
comuln, ya sean descriptivas o calificativas, si pueden ser usadas libremente en el
comercio, pero no son protegibles en forma exclusiva por una sola persona individual o
juridica. Los términos genérico son excluyentes. Como hemos sefalado, la funcion de
los signos distintivos es identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor de

aquellos vendidos por otros.

143


Ludwing Godinez
Text Box


5 .
La proteccion de las indicaciones geograficas puede ser viable al ser abordada “tss 5

correctamente, mediante un andlisis detallado, que incluya un estudio de mercado que
arroje una estimacién de cémo perciben los consumidores guatemaltecos el nombre
comun que se pretende proteger, los datos de produccién o consumo del producto
especialmente comercializados con dicho nombre, un examen de la legislaciéon vigente
cuando se comenzd su uso, si sus etiquetas evocan la cultura y el origen geografico,
asi como otro tipo de pruebas que ayuden al examinador a efectuar una valoracién
detallada de la supuesta genericidad del nombre y no solamente las apreciaciones de

la opositora.
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