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Atentamente pase al {a} profesional MARVIN VINICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, para que proceda a asesorar el
trabajo de tesis del (a) estudiante JAIME ERNESTO CANIZALES CATALAN, con camné 201014240 intitulado
NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTICULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO
57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA DEFINICION DE MARCA E INCLUIR LAS
MARCAS NO TRADICIONALES. Hago de su conocimiento que esta facultado (a) para recomendar al (a) estudiante,
fa modificacion del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; asi como, el
titulo de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 dias continuos a partir de concluida la
investigacion, en este debe hacer constar su opinion respecto del contenido cientifico v técnico de la tesis, la
metodologia y técnicas de investigacién utilizadas, la redaccién, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la
contribucion cientifica de la misma, la conclusion discursiva, v la bibliografia utilizada, si aprueba o desaprueba el
trabajo de investigacion. Expresamente declarara que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley v
otras consideraciones que estime pertinentes.

Adjunto encontrara el plan de tesis respectivo.
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Dr. Bonerge Amilcar Mejia Orellana

Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Factulad de Cienicas Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Frnal

Atentamente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en
cumplimiento de la resolucién de esa jefatura, procedi a asesorar el trabajo de Tesis del
Br. JAIME ERNESTO CANIZALES CATALAN, con el nimero de carné 201014240,
declaro que no soy pariente de la estudiante dentro de los grados de ley y otras
consideraciones, quien elaboré el trabajo de tesis intitulado: “NECESIDAD DE
REFORMAR LOS ARTICULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,
DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA
DEFINICION DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES". El titulo
se ha modificado por “NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTICULOS 4, 16, 22 DE
LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, REFERENTE A LA DEFINICION DE MARCA E
INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES". Derivado del asesoramiento, se arriba
a las siguientes conclusiones:

L. CONTENIDO CIENTIFICO Y TECNICO DE LA TESIS: El asesorado efectud
una investigacion seria y consciente, sobre un tema importante que
constituye una problematica social legal y actual, apegado a la realidad.

. METODOLOGIA Y TECNICAS UTILIZADAS: El asesorado alcanzé de
manera satisfactoria los resultados previstos a su plan de investigacion, lo
cual se demuestra con un trabajo investigativo de contenido claro y cientifico,
derivado de la utilizacion de métodos analiticos, deductivos, histéricos,
cientificos; sustentados en técnicas bibliograficas y documentales.

Hl. REDACCION: En la redaccion se efectuaron algunas correcciones minimas,
a efecto de enlazar de mejor manera uno y otro tema, y depurar la
semanticas del contenido.

IV. CONTRIBUCION CIENTIFICA: En la tesis se investigo el tema, respecto a la
necesidad de reformar los Articulos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad
Industrial, referente a la definicion de marca e incluir las marcas no
tradicionales.



Lic. Marvin Vinicio Hernandez Hernandez
Abogado y Notario
Direccion: Diagonal 6 12-42 torre 1, nivel 4 oficina 404. Edificio desing center.
Ciudad de Guatemala, Guatemala

V. CONCLUSION DISCURSIVA: El resultado de la tesis es la consideracion
del problema que las marcas constituyen herramienta muy importante para
los inventores y protege el trabajo intelectual, garantiza que las marcas no
tradicionales sean protegidas por Ia ley en los mercados internacionales.

VI. BIBLIOGRAFiA: La bibliografia utilizada fue la adecuada, pues tiene
relacién directa con el tema y la misma es contemporanea y producida por
autores que gozan de amplio reconocimiento en la materia.

Por los motivos expuestos, luego de un analisis profesional e imparcial del
trabajo de investigacién y debido que no poseo parentesco con el asesorado,
considero que el trabajo de tesis elaborado por el sustentante cumple todos los
presupuestos establecidos en el reglamento de meérito, principalmente en el
Articulo 31 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico; motivo por el cual
emito dictamen FAVORABLE, a efecto de que se continué con el tratamiento
respectivo.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de mi consideracién
y estima.

Lic.

KRVIN VINICIO/HERANDEZ HERNANDEZ
ASESOR
Coleg 8241

Teléfono: 57986240
LICENCIADO

MARVIN VINICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

ABOGADO Y NOTARIO.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 14 de
septiembre de 2016,

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresién del trabajo de tesis del
3 estudiante JAIME ERNESTO CANIZALES CATALAN, titulado NECESIDAD DE REFORMAR
LOS ARTICULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DECRETO 57-2000
DEL CONGRESC DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, REFERENTE A LA DEFINICION DE
MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES. Articulos: 31. 33 y 34 del Normativo
para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen

General Publico.

J RFOMIstrs.

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

La presente investigacion se desarroll6 por la necesidad de reformar los Articulos 4, 16,
22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la
Republica de Guatemala, referente a la definicion de marca e incluir las marcas no
tradicionales. Se examinaron y propusieron los nuevos tipos de marca que existen y
que estan siendo utilizados al rededor del mundo para fortalecer el comercio, y proteger

a los nuevos inventores

El contenido en este trabajo de tesis pertenece al derecho intelectual. Siendo esta
investigacion de tipo cualitativa; la cual fue realizada en los afios 2013 y 2014 en el
territorio guatemalteco, la legislacién guatemaiteca y extranjera. Radicando el objeto de
estudio en la importancia y la extrema necesidad de regular las marcas no tradicionales

en la legislacion guatemalteca, y el sujeto de estudio la marca.

Como aporte académico, se busca proponer las herramientas necesarias para la
proteccion de los inventores de signos distintivos, robusteciendo el marco juridico
respecto a la regulacion de las marcas no tradicionales, y que de esta forma se adapte

el derecho a las nuevas formas de comercio.
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HIPOTESIS

Se hace necesario la reforma de la Ley de Propiedad industrial, Decreto numero 57-
2000 de la Republica de Guatemala debido que la definicion en el Articulo cuarto
terminologia de marca es muy ambigua y se presta a demasiada interpretacion, y el
Articulo 16 se ve de manera muy importante porque aunque las marcas sonoras y
olfativas ya fueron reguladas, las marcas tactiles, gustativas, olores, esloéganes,
tridimensionales, gestuales, de posicion, gestuales, nombre de peliculas o libros, aun
no lo son, se hace importante la reforma porque al incluir sonidos y olores tnicamente
en la caracterizacion, la forma de registro no es adecuado ya que en mi forma de
interpretarlo hace falta mas que una descripcion tangible, hace falta mas formas de
diferenciarlos, como pentagramas, muestras etc. Es importante regularlas ya que

debido al crecimiento industrial en Guatemala estas marcas representan nuevas
formas de atraer consumidores.
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

La hipétesis planteada se comprob6 al momento de sefialar la necesidad de dar un
marco juridico adecuado al inventor, y al comerciante para que todos los signos
distintivos que utilice para individualizar su producto y de esta forma dar una mayor
certeza juridica para que sean protegidas sus marcas.

Se demostré que es necesaria la reforma del de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto
57-2000 del Congreso de la Repulblica de Guatemala, en el momento de evidenciar la
ambigledad, lo limitada que es la descripcion y las formas de registro de las marcas,
estas marcas estan siendo utilizadas con mas frecuencia en paises mas desarrollados,
razén por la cual Guatemala debe adaptarse a las nuevas formas de comercio, ya que

en que no contamos con un marco juridico ideal para la proteccion de las invenciones.

Los métodos empleados durante el desarrolio de la presente tesis fueron los siguientes:
analitico, sintético, inductivo y deductivo. Las técnicas utilizadas fueron la bibliografica y
la documental.
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INTRODUCCION

Ei tema de tesis se desarrolld por ser de vital importancia que la legislacion
guatemalteca evolucione a la par de las necesidades comerciales y de mercado, como
también que se encuentre a la par del derecho de propiedad industrial regulado en
legislaciones extranjeras. La evolucion del derecho marcario es muy notoria en
legislaciones extranjeras, especialmente en paises de Europa, Estados Unidos, Sur
América y México, y de esta forma ha venido desarrolldndose a consecuencia de las
nuevas técnicas de mercadotecnia y las nuevas formas de comercio.

El objetivo general se alcanz6 al determinar que el registro de marcas necesita
evolucionar para poder registrar las marcas no tradicionales, debido que en las actuales
condiciones es imposible avanzar y estar en el nivel de las nuevas formas de registro
que se den en otros registros a nivel mundial. El derecho de marcas es necesario para
que se protejan los intereses de los inventores, y siendo necesario que se puedan
tutelar todo signo distintivo de un producto, porque esto ayuda a los autores de las
nuevas creaciones a proteger sus invenciones y sus formas de diferenciar sus servicios
o productos.

La hipé6tesis se comprobé al exponer la necesidad de la reforma de la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto niumero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala debido
a que en la definiciéon del Articulo 4 terminologia de marca es muy ambiguay se presta
a demasiada interpretacién, y el Articulo 16 observa manera muy resaltante porque
aunque las marcas sonoras y olfativas ya fueron reguladas, las marcas tactiles y
gustativas aun no lo son, se hace importante la reforma porque al incluir sonidos y
olores unicamente en la caracterizacion, la forma de registro no es adecuado ya que en
mi forma de interpretarlo hace falta mas que una descripcién tangible, hace falta mas
formas de diferenciarlos, como pentagramas, muestras etc. Es transcendental
regularlas ya que debido al crecimiento industrial en Guatemala estas marcas
representan nuevas formas de atraer consumidores.

(i)
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de un método inductivo y deductivo se pretende contribuir a que el conocimiento que

ayude a determinar la solucion para el problema de la falta de legalizaciéon de las
marcas no tradicionales, haciendo un extenso analisis de la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto niimero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, se aporta una
definicion: asi como, una nueva descripcion de marca cumpliria con las expectativas de
los nuevos tiempo y se aportan requisitos a los que estan sujetas por ser nuevos tipos
de marcas.

Este trabajo de consta de cinco capitulos presentados de la siguiente forma: capitulo
uno, referente a la propiedad intelectual; el capitulo segundo, referente a la Propiedad
Industrial su definicion, sus principales instituciones; el capitulo tercero sobre las
marcas; el cuarto capitulo, sobre la regulacion legal de las marcas no tradicionales en
el derecho comprado; el capitulo quinto, se hace un andlisis juridico de la definicion de
marca en la actual legislacion guatemalteca, se proponen requisitos para su debido

registro y se propone un proyecto de reforma de la ley.

Se recomiendan los requisitos necesarios para la inscripcion de las marcas ante el
Registro de Propiedad Intelectual de una forma mas especifica, que en tal caso, seria
esta misma instituciéon como autoridad administrativa, a quien le corresponderia crear el

procedimiento para inscribir las marcas no tradicionales relacionadas con el presente
trabajo de tesis.

(ii)
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CAPITULO |

1. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es una rama del derecho, que protege los derechos de los
creadores de invenciones, es dificil establecer el momento exacto que dio origen a la

propiedad intelectual, para lo cual se establecen los sucesos mas importantes.

1.1 Origen de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual tiene origenes que se remontan a varios siglos atras cuando,
en el afio de 1474 el Estado Republica de Venecia otorgdé una patente de monopolio a
favor de Pietro de Ravenna, en donde se ordenaba que su obra denominada el Fénix

solo podria ser impresa por él mismo o por los impresores que él designase.”1

De Igual manera, nace en Inglaterra lo que se considerd como el primer sistema legal
de propiédad intelectual, cuando el 10 de abril de 1710 la Reina Ana emitié lo que se
conocié como “Statute of Anne”, que proponia que el autor deberia ser el beneficiario
de todos los derechos generados por su obra y conferia un monopolio de 21 afios para

el autor y de 14 afos para la persona o personas autorizadas por este para la

1Carvajal, Juan Carlos. Evolucion de la propiedad intelectual. http://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec
larticle/view/777/698 (Consultado: Fecha 17 de febrero 2016).
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preproduccién y venta de su obra. Transcurridos los 21 afios, la obra pasaba al dominio

publico™

Posteriormente, en 1777 en Francia se cred la primera de las sociedades de autores
denominada “Société des auteurs et compositeurs dramatiques”, que se encargoé de la
administracion colectiva de los derechos de los autores, iniciando batallas contra los
teatros que se negaban a reconocer sus derechos patrimoniales y morales. Después, a
finales de 1837, se reunié por primera vez en asamblea general la “Société des gens de

lettres”, fundada por Honoré de Balzac, Alexandre Dumas y otros autores franceses.”

En esos mismos momentos, esta practica de otorgar monopolios reales y otras formas
de proteccién se extendié6 a mas estados europeos. Su ejercicio y ajuste a los casos
particulares y por supuesto, el repudio por parte de sus detractores, fueron
conformando las bases para el sistema de proteccion a la propiedad intelectual que hoy

han adoptado una gran cantidad de estados.”

Asi fue como en de 1883 se firma el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial la misma que incluyo las invenciones, marcas, disefos industriales,
modelos de utilidad, marcas y nombres comerciales, denominaciones de origen y

competencia desleal. En 1886 se convoco a los estados a participar en la convencion

2 |bid.
3 Ibid.
* Ibid.



acuerdos: sin embargo, marcan la pauta para el desarrollo posterior que experimentarf:

todo lo relacionado con la propiedad intelectual.”

Para administrar estos tratados después de la convencion de Berna, en 1893 se crea el
Buré Internacional Unido para la Proteccion de la Propiedad, que es el organismo que
precede a la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta ultima fue creada
en 1967 como un organismo especializado del sistema de organizaciones de Naciones
Unidas y es una organizacion internacional cuyo objetivo es desarrollar un sistema de
propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la
relatividad, estimule la innovacion y contribuya al desarrollo econdmico, salvaguardando

a la vez el interés publico.”

Actualmente administra alrededor de 24 tratados internacionales y la componen 184

estados miembros que representan mas del 90% del total de paises del mundo.

1.2 Definicion propiedad intelectual

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual define la Propiedad intelectual
como: “La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones,
obras literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizadas en el

comercio.”’

° Ibid.
® Ibid.
" Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Qué es la propiedad intelectual. Pag. 2
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comercio.”’

La legislacion de propiedad industrial conforma parte de uno de los cuerpos mas
amplios del derecho al cual se conoce con el nombre de derecho de la propiedad
Intelectual. Por propiedad intelectual se establece, en términos generales, todas las
creaciones del intelecto humano. Los derechos de Propiedad Intelectual protegen los

intereses de los creadores al ofrecer ventajas en relaciéon con sus creaciones.

1.3 Naturaleza juridica

La doctrina juridica y el derecho positivo han pretendido ubicar a la propiedad
intelectual en diversas posiciones la naturaleza juridica de la propiedad intelectual. Se
describiran multiples y muy variadas teorias acerca de la naturaleza juridica de la

Propiedad Intelectual que se han dado a través de la historia y las importantes son:
o Teoria del derecho personal o personalisimo

Esta teoria fue propuesta por Kant y posteriormente Gierke, en esta se supone que la

creacion de una obra intelectual es producto del inventor, este derecho es totaimente

’ Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Qué es la propiedad intelectual. Pag. 2
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personalidad, que se manifiesta por medio de la creacion material.”®

o Teoria de la propiedad

Esta teoria es francesa y nace con la Revolucion de ese pais, se planted una ley para
proteger a los autores de obras intelectuales como un verdadero derecho real de
propiedad. De tal manera que esta teoria cree que la propiedad intelectual es un poder
juridico directo e inmediato sobre la creacion de la inteligencia y de la que se pueden

obtener todos los beneficios que el bien pueda producir.

e Teoria de los derechos sobre bienes inmateriales

El creador de esta teoria fue Josef Kohler, sustenta junto con Schopenhauer que la
obra intelectual es propiedad de su autor. Al igual que Picard, agrega una nueva
categoria de derechos para diferenciarla de los derechos reales, personales y las

obligaciones, propuesta por los jurisconsultos romanos.” ®

Las creaciones intelectuales han siendo una contemplacion de las ideas del
pensamiento, deberian ser consideradas como inmateriales. La idea de los bienes
inmateriales que tienen su origen en la creacion del intelecto es parcial para emplearse

a la de la propiedad intelectual, ya que solamente se refiere al amparo de la idea y

:Cérdenas Duran, Donato, Naturaleza juridica de la propiedad intelectual: “Una propuesta conceptual”, Pag. 88
Ibid.
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confunde el derecho con el objeto corporal al cual se aplica el derecho, de la mis

manera que hace con el derecho de propiedad en la tradicion romana.

« Teoria del derecho real sobre cosas incorporales

Esta es una teoria ecléctica que nacié de la teoria bienes inmateriales y la teoria de la
propiedad, en esta teoria se dice que el derecho de propiedad intelectual, aunque no
retne los requisitos de la propiedad en general, puede ser considerado como un

derecho real pero sobre cosas incorporales.”’’

Se basa en ley sobre el derecho corporal, pero no incorpora la idea como produccion
intelectual de naturaleza personal sino que fusiona a ambas siguiendo la idea de la
naturaleza de la propiedad en donde no se distingue el derecho del bien mismo. El

objeto es incorporal; se refiere a la idea a la que se le identifica como derecho real.

« Teoria del privilegio o monopolio de derecho privado

En esta teoria se muestra el derecho como un exclusivo sobre la produccion intelectual
para impedir a otros no autorizados la reproduccion. De esta forma primero que se
otorgara el monopolio a los autores se otorgd a los editores y a las corporaciones. El
estado le da al autor de la creacion intelectual para aprovecharse de manera exclusiva

para su propio beneficio en un tiempo determinado.

% bid.
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o Teoria del derecho patrimonial

Esta teoria fue creada por Edmond Picard, en esta se considera al lado de los derechos
reales y los personales o de crédito, una tercera categoria que son los derechos
patrimoniales, compuesta por los derechos intelectuales a los que también denomina

derechos de clientela.”"”

Esta teoria se ajusta a la naturaleza de la propiedad intelectual, sino mas bien una
clasificacion de los derechos subjetivos. En lo que corresponde a derechos personales
de crédito son derechos diferentes ya que los personales se refieren a 1os derechos de

la persona por su naturaleza y los de crédito corresponden a las obligaciones.

e Teoria del derecho intelectual

Esta teoria fue creada por Edmond Picard, en esta se afiade una cuarta categoria a la
division tripartita del derecho romano de los derechos personales, derechos reales y
obligaciones. La teoria encuadra el concepto de derechos intelectuales y cree que
estan integrados por dos elementos: uno moral y otro patrimonial. El aporte mas
importante de la teoria del derecho de Picard, en cuanto a designar un derecho que
hasta entonces no era conocido, tal como el de los derechos intelectuales para referirse

a la propiedad intelectual.”*?

Y ibid.
2 1bid.
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Esta denominacion no responde a la esencia de la produccién intelectual como un

derecho propio de la naturaleza humana.

e Teoria del derecho personal-patrimonial

Los creadores de esta teoria, explican que la propiedad intelectual representa un
derecho de dominio sobre bienes intelectuales, que por su naturaleza especial abarca
un contenido de aspectos de caracter personal y de caracter patrimonial, por lo que
debe considerarse como derecho personal-patrimonial. El derecho patrimonial es un
derecho real, entonces esta teoria considerara que la naturaleza juridica de la

propiedad intelectual es un derecho real de naturaleza personal.’®

o Teoria del privilegio cultural

La teoria del privilegio cultural establece que la cultura es gran parte de lo que el
hombre ha participado para su creacién. Pero, la cultura no obligatoriamente es
supuesta como una produccion individual sino como patrimonio de la sociedad. Como
privilegio no dice la esencia de la propiedad intelectual, sino su condicién formal. Esta
teoria impulsada probablemente por el realismo y empirismo del periodo en la que el

conocimiento procedia de la realidad externa.”"*

B ibid.
 Ibid.



o Teoria del derecho de propiedad mueble

La teoria del derecho de propiedad muebie establece que los bienes que por su
naturaleza consiguen transportar de un lugar a otro. Si se piensa que la fabricacion
intelectual es una obra material, es posible que pueda ser pensada como un bien
mueble, pero los derechos son sobre la produccion intelectual que pertenecen a la

persona por su propia naturaleza.'

o Teoria del derecho de propiedad especial

La teoria del derecho de propiedad especial fue creada por Claudio Couhin y establece
que la propiedad industrial es un tipo de propiedad especial, que tiene un conjunto de
reglas especificas y propone que la propiedad intelectual se defina fundamentalmente

por el derecho propio de reproduccion.”®

Es indudable que esta teoria al de la misma forma que la teoria del derecho de
propiedad, se orienta exclusivamente al derecho sobre la obra material que se
especifica por el derecho de aprovechamiento de esta y no reflexiona el proceso de

creacion intelectual previo a la elaboracion material.

 Ibid.
’ Ibid.



e Teoria del privilegio publico

Esta teoria tiene su comienzo en los induitos que fueron permitiendo por el rey durante
la edad media y el renacimiento hasta antes de los movimientos ideoldgicos del
Renacimiento. Estos indultos especiales fueron cedidos a los industriales, editores y
demas corporaciones sobre la explotacion patrimonial de las creaciones intelectuales.
También con finalidad econémica que habia un interés politico de control de las ideas

de la época.”"’

Y bid.
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CAPITULO I

2. La propiedad industrial

La propiedad industrial es una rama del derecho intetectual que protege a los creadores

de invenciones orientados al sector industrial.
2.1. Definicion de la propiedad industrial

El Registro de la Propiedad Intelectual la define de la siguiente forma: “La propiedad
industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la proteccion de las creaciones
que tienen aplicacién en el campo de la industria y el comercio invenciones, marcas,
nombres comerciales, indicaciones geograficas, dibujos y modelos industriales vy
esquemas de trazado de circuitos integrados y la proteccién contra la competencia
desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o

secretos empresariales.”'®

La propiedad industrial es el derecho de exclusividad que posee una persona fisica o
juridica sobre una invencion que puede ser patentes y modelos de utilidad, un signo

distintivo que puede ser las marcas y nombres comerciales o un disefio industrial.

18 https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf. pag. 1
(Consuitado fecha: 27 de febrero 2016)
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2.2 Ambitos de proteccion de la propiedad industrial

Los ambitos de la proteccion de la propiedad industrial abarcan diferentes campos
especialmente todos los objetos que tienen una solucion innovadora entre los cuales

tenemos las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios industriales.

Todas las marcas que hacen distintivos los productos o servicios de cualquier otro
similar en el mercado, como las marcas y las indicaciones geograficas. Las indicaciones
ayudan a los comercios a diferenciarse de en el mercado de empresas similares tales
como los nombres comerciales.

2.3 Principales instituciones

Las principales instituciones de la propiedad industrial son:

o Patente

El Registro de Propiedad Intelectual las define como: “La patente constituye el titulo,
certificado o documento oficial que emite el Estado, a través de la oficina competente,

para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor, o bien, a quien ha

adquirido de éste el derecho a ser titular de la invencién. Los efectos y alcance de esos

12



derechos estan determinados por la ley.”"

Una patente es un derecho exclusivo, otorgado al autor de una invencion; es decir, un
producto, servicio o procedimiento que ayuda, en general, una nueva forma de hacer
algo o una nueva solucién técnica a un inconveniente. Para que sea patentable, la

invencion debe cumplir con determinados requerimientos establecidos por la ley.

En su Articulo 4.10 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto niumero 57-2000 del
Congreso de la Republica se define una patente asi: “El titulo otorgado por el Estado
que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invencion, cuyos

efectos y alcance estan determinados por esta ley.”

Una invencidn para poder registrase y ser protegida por una patente debe de ser una
invencion novedosa; es decir, debe de observase caracteristicas nuevas no conocidas
en otras invenciones, a esto se le denomina estado de la técnica. Es necesario que
contenga un nivel inventivo; es decir, que no podria ser descubierto por una persona

con conocimientos generales de la materia.

La invenciéon debe ser patentable, en nuestro ordenamiento juridico en el Ley de

Propiedad Industrial, Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica de

' https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL .pdf,
(Consuitado: fecha 18/02/2016)

13



Guatemala en su Articulo 91 se establece que no son patentables: “Los métodos de
diagnéstico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de personas animales; una
invencidn cuya explotaciéon seria contraria al orden publico o a la moral, entendiéndose
que la explotacién no se considerara contraria al orden publico o a la moral solamente
por razén de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposicidén legal o
administrativa; y una invencién cuya explotacién comercial fuese necesario impedir para

preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

La invencién debe ser apta para la aplicaciéon industrial aplicacion industrial en cualquier
tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entendera en
sentido amplio e incluird, entre otros, la artesania, la agricultura, la ganaderia, la

manufacturera, la construccién, la mineria, la pesca y los servicios.

e Modelos de utilidad

El modelo de utilidad protege las invenciones con una menor calidad inventiva a las
protegidas por patentes, podemos decir que, una innovacion técnica que efectue sobre
algo ya existente, aplicado a un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo,
aparato, dispositivo o parte del mismo que permita un mejor funcionamiento y que le

incorpore una ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Lizano establece que: “Se protegen invenciones con menor rango inventivo que las

protegidas por las patentes. Estas consisten en una configuracion o forma

14
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tridimensional nueva a objetos conocidos o partes de los mismos, que se utilicen para
realizar un trabajo practico, siempre que esta nueva configuracién produzca una mejor

utilidad del objeto en la funcion a la que esta destinado.”?°

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad es
diferenciado por la utilidad y la practicidad que da y no por la estética, brindando una
proteccion similar a las patentes. En cualquier forma, un modelo de utilidad debera
cumplir con los requisitos de patentabilidad: novedad y aplicacion industrial, pero podra

no tener actividad inventiva.

o Diseinos industriales

El Registro de la Propiedad Intelectual establece que: “Un disefio industrial es una
creacion intelectual que tiene por objeto dar a un producto una apariencia particular.
Esta apariencia puede estar determinada por la forma del producto, su color, textura o

cualquier otra caracteristica.”’

El disefio Industrial es una actividad en la cual se crean productos industriales, los
cuales se clasifican en: bienes de consumo y bienes de capital. Es un instrumento que

trata de mejorar la cualidad de todos los productos industrial, mejorando el

% |izano Soto, Ariana. Nuevas modalidades de marcas: olfativas, tactiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y
efectos juridicos en Costa Rica, Pag. 39

2! https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL .pdf. Pag. 23
(Consuitado Fecha: 18 de febrero2016)
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funcionamiento y funcion para el usuario. El disefio industrial es fundamental en a

como la automotriz, los muebles entre otros.

Los disefos industriales se pueden clasificar en:

I.  Los dibujos industriales

Son todos aquellos que otorgan un aspecto original a un producto, utilizando para ello
lineas, figuras o colores. La incorporacion de dichos elementos al producto es

exclusivamente con fines de decorado, como se da en los disefios de modas.

El Articulo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto niumero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala establece que: “Los primeros deben
entenderse como toda combinacién de figuras, lineas o colores, que se incorporen a un
producto industrial o artesanal, con fines de ornamentacién y que le dan una apariencia

particular y propia.”

II. Los modelos industriales

Son los que dan a un producto una apariencia original por medio de una forma

tridimensional, siempre que esa forma no implique efectos técnicos o que haya sido

16



teléfono, de un mueble, de un automovil, o un aparato electrodoméstico.

El Articulo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala establece que: “Como toda forma
tridimensional, que sirva de tipo o patrén para la fabricacién de un producto industrial,

que le dé un aspecto especial y que no tenga fines técnicos.”

e Marca

La Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual establece que: “Marca se entiende
un signo o una combinacién de signos que diferencian los productos o servicios de una
empresa de los de las demas. Esos signos pueden ser palabras, letras, numeros, fotos,
formas y colores asi como toda combinacién de los mismos. Ademas, cada vez son
mas los paises que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas,

como los signos tridimensionales signos sonoros o los signos olfativos.”??

o Nombres comerciales

Por nombre comercial se entiende el nombre o la designacién que permite identificar a

%2 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios basicos de la propiedad industrial. Pag. 14
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una empresa. En la mayoria de los paises, los nombres comerciales se registran a

las debidas autoridades.?®

Los nombres comerciales son totalmente independientes de cualquier razén o
denominacion social de alguna persona juridica y estas pueden coexistir perfectamente.
Todo aquel nombre de alguien o ente y la razén social son utilizados por los fabricantes,
comerciantes, industriales y agricultores para individualizar a su industria o comercio

como el nombre de su empresa o sociedad.

El Articulo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala establece que los nombres Comerciales son:
“Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a

un establecimiento mercantil o a una entidad.”

¢ Indicaciones geograficas

Por indicaciéon geografica se entiende un signo que se utiliza para productos de un

origen geografico especifico y cuyas cualidades o reputacién se deben a dicho lugar de

origen.

2 Ibid. Pag. 18
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En la mayoria de ocasiones, una indicacién geogréfica consta del nombre del lugar de
origen del producto, como por ejemplo: Ron Zacapa, Licores Quezalteca. Pero hay
algunas indicaciones geograficas que no corresponden a lugares geograficos donde
fueron creados, también se utilizan los simbolos que son habitualmente asociados con

alguin lugar, que también pueden constituirse como indicaciones geograficas.

El Articulo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto niamero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala establece que los nombres comerciales son:
“Todo nombre, expresion, imagen o signo o combinacion de estos, que identifica un
producto como originario de un pais, de una regién o una localidad de ese pais, cuando
determinada calidad, reputacidon y otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geografico, y el vinculo con la zona delimitada este
presente, por lo menos, una de las etapas de su produccién, transformacion o

elaboraciéon.”

2.4 Legislacion de derecho industrial

En Guatemala todo lo referente a la propiedad industrial es regulado por el Decreto
nimero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus Reformas; asi

como, el Acuerdo Gubernativo numero 89-2002 e internacionaimente el Convenio de

Paris y el Tratado de Singapur.

19



e Decreto nimero 57-2000 y sus reformas

También la Ley de Propiedad Industrial es la normativa encargada de regular todo lo
referente para tutelar los derechos de los inventores y los creadores de los modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, invenciones y nombres comerciales, establece las
disposiciones para la utilizacion de las indicaciones geograficas y denominaciones de

origen en Guatemala.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala ha sido reformado con
los Decretos nimero 11-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala y también
por el Decreto numero 3-2013 del Congreso de la Republica de Guatemala. Este entro
en vigencia el 1 de noviembre del afio 2000 publicado el 27 de septiembre de ese
mismo afo, en el Gobiemo de Alfonso Antonio Portillo Cabrera, contiene 4
Considerandos, 7 Titulos, 221 Articulos, el Decreto nimero 57-2000 de la Republica de

Guatemala.

La ley de Propiedad Industrial derogd el Convenio Centroamericano para la Proteccion
de la Propiedad Industrial aprobado por Decreto numero 26-73 del Congreso de la
Republica de Guatemala y se motivd por la necesidad de ajustar la normativa vigente a

las necesidades actuales del comercio.

El Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Repulblica de Guatemala regula
también la normativa procesal adecuada para hacer positivas las acciones civiles y

penales adecuadas.

20



¢ Acuerdo Gubernativo nimero 89-2002

Este Acuerdo es el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de fecha 18 de marzo
del afio 2002, en el Gobiemno de Alfonso Antonio Portillo Cabrera, este Reglamento

tiene 3 considerandos, 16 capitulos, 115 Articulos.

En este Reglamento se regula todo lo relativo a la aplicacién de la Ley de Propiedad
Industrial y se desarrollan todos los procedimientos para que el Registro cumpla con

todas las funciones y atribuciones administrativas.

e Convenio de Paris

El Convenio de Paris es también denominado Convencién de Paris, este convenio fue
adoptado en el afo de 1883 por la Unién de Paris, este convenio ha sufrido varias
revisiones la primera de estas fue en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la
Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 en Estocolmo en 1967 vy

finalmente fue enmendado en 1979.

El Convenio trata lo relativo a la propiedad industrial, asumiendo por objeto la
proteccion de las patentes de invencién, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o,

denominacion de origen, asi como la represion de la competencia desleal.
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Nacié a partir de la nueva necesidad surgida como resultado del modelo productivo
ocurrido tras la Revolucion Industrial, en el que la prioritaria forma de creaciéon de
riqueza va a nacer por medio de las creaciones cientificas y tecnolégicas orientas al
Comercio. Este convenio fue adoptado por Guatemala por medio del Decreto nimero

11-98 del Congreso de la Republica de Guatemala emitido el 18 de febrero de 1998.

e Tratado de Singapur

El Tratado de Singapur fue adoptado por los miembros de la Organizacién Mundial de
Propiedad Intelectual el 27 de marzo del afio 2006, cuenta con 32 articulos, 10 Reglas y

12 Formularios internacionales tipo.

Este tratado consiste en crear un contexto moderno y que posea un alcance mas
amplio, tiene en cuenta la evolucidén mas reciente en la esfera de las tecnologias de la

comunicacion.

El objetivo es proporcionar la modernizacion de las normas de procedimiento que no
fueron contenidos por el tratado de Ginebra los procedimientos del registro. El Tratado
de Singapur creo acercamientos a un proceso para homogeneizar a nivel internacional

el derecho de marcas.

22



CAPITULO Il

3. Marcas

Las marcas son los signos distintivos que establecen los determinados productos o
servicios han sido creados, elaborados o proporcionados por una persona o empresa

especifica.

3.1. Definicién

Para definir las marcas se utilizaran definiciones doctrinarias y legales para tener un

concepto mas amplio.

¢ Doctrinaria

Una marca es todo signo distintivo que se destina a individualizar los productos o
servicios prestados por una empresa especifica y hacer que sean identificados los

productos o servicios en el mercado por los clientes.

Para el Registro de Propiedad Intelectual es: “Marca es cualquier signo que permite
distinguir, en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una
persona de los de otra. Aunque las marcas se incluyen dentro de las creaciones
protegidas por la propiedad intelectual, muchas veces los signos empleados no son

creaciones intelectuales en si mismos sino medios o elementos que han sido adoptados

23



como identificadores de los productos o servicios que produce o comercializa una
empresa. De ahi que una marca puede estar constituida por cualquier signo o expresion

que sirva para individualizar y distinguir un producto o un servicio.”?*

o Legal

En el Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Propiedad Industrial, se define la marca como: “Todo signo que sea apto para distinguir
los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona
individual o juridica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean

producidos comercializados o presados por otra.”

3.2. Antecedentes historicos de la marca

Las marcas existen desde la antigliedad, se han encontrado registros muy antiguos que
se descubrieron desde 5000 anos antes de Cristo; los cuales consistian en dibujos en
cuevas que significaban propiedad; mas adelante los egipcios 3500 afios antes de
Cristo, usaban la marca para diferenciar los rangos militares, se identificaban los bienes

con la firma del rey; asi como darle sentido a la procedencia de los bienes.”?®

En la antigua Grecia los creadores de las obras de arte, grababan sus nombres sus

“ Registro Propiedad Intelectual. Propiedad intelectual. Pag. 26

% Giménez y Asociados. Historia de las marcas comerciales.
http://www.registrosdemarcas.com/antecedentes/historia-de-marcas-comerciales (Consultado: 19 de febrero 2016)
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obras de arte creadas ellos, con la finalidad que su nombre sea reconocido de

generacion en generacion.

En la edad media, se utilizaban objetos con signos grabados, estos signos o marcas se
utilizaban por varias situaciones, las marcas en este periodo, eran asociadas con las
corporaciones las cuales obligaban la utilizacién de dichos signos 0 marcas, ya que
pretendian diferenciarse de las demas clases sociales por medio de estos signos o

marcas.

La marca fue utilizada para certificar la calidad de las mercancias de las corporaciones,
para la proteccion del consumidor final que adquiria un producto o mercancia amparada

por un signo o marca plenamente reconocida por él.

Durante la época colonial después de la conquista espafiola se usa una nueva forma de
comercio, monopolizada por los espafioles. El sistema de monopolio tuvo su fin el 12 de
octubre de 1778, se regulo la Ordenanza o Pragmatica, llamada del comercio libre, en
su reglamento se regulo las penas a los que falsificaren marcas o despachos, que

consistian en confiscacion y prision.”?®

Con la creacion de la propiedad industrial desaparecieron las corporaciones, el régimen

de proteccion de las marcas corporativas dando paso a un nuevo sistema que se

% Lépez, Marroquin, Aifaro Vinicio. La proteccion del disefio industrial y la proteccién de los signos distintivos.
Pag. 45
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extendié por toda Europa, dejando un vacio legal en virtud de dejar sin efecto las leyes

que resguardaban los derechos de las marcas de las corporaciones.

En Guatemala la primera legislacion que regulaba las marcas entré en vigencia en
septiembre en el afio de 1975 el Convenio Centroamericano para la proteccion de
propiedad industrial, esta contaba con una cantidad de disposiciones sustantivas,
establecié el uso y registro de una marca, esta ley fue derogada cuando entré en
vigencia la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la

Republica de Guatemala.

3.3 Naturaleza juridica de la marca

Existen diferentes teorias sobre la naturaleza juridica de la marca, las mas relevantes

son las siguientes:

o Teoria del derecho de la personalidad

De conformidad con esta teoria, la marca es inherente a la personalidad de la persona
que creo un producto o servicio, ya que la creacion de estas es inherente a la persona

individual.

Hay una relacién directa entre la marca con el titular y el hecho de que este consienta
la aplicacién de su signo distintivo sobre mercaderias. Lo que trata esta teoria es evitar

crear confusion al usuario de la marca, con productos o servicios similares.
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¢ Teoria de la propiedad inmaterial

Esta teoria establece que un bien que forma parte de la organizacion empresarial,
un bien inmaterial que el empresario utiliza para distinguir sus productos dentro del
mercado con otros similares y con este que va a reflejar el origen empresarial de los

mismos.

Segln esta teoria indica que la marca no es un bien, es mas bien interés. La
identificacion, la reputacion, el secreto, son intereses que se sitian frente a algunos

bienes, pero no constituyen bienes.

e Teoria del derecho intelectual

Esta teoria establece que todos los derechos relacionados con la propiedad industrial,
son consecuencia de la creacién del ser humano, al igual los derechos morales, por
esto se cree que no es posible encuadrase en algo subjetivo, de tal forma existen
derechos que surgen como resultado de la relacion que existe entre el ser humano y los
bienes; como las marcas, estas pertenecen a la propiedad intelectual, por ser fruto de la

creacion humana.

3.4 Principales caracteristicas de la marca

Son tres los requisitos esenciales de una marca, estas caracteristicas las hace

inscribibles las cuales son:
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o Distintividad

La distintividad que también se ha denominado aptitud distintiva suficiente, la
distintividad de la marca o el signo se considera una caracteristica esencial para que la
marca o signo sea susceptible de registro como marca. La doctrina establece que es
un presupuesto indispensable para cumplir ta funcién méas importante de la marca:
individualizar productos o servicios para distinguirlos y diferenciarlos de los demas

productos del mercado.

¢ Perceptibilidad

Es la caracteristica que tiene un signo para que pueda ser identificado y aprehendido
por algin sentido de los consumidores. Esto con el dnico fin de transmitirles algin

mensaje o sensacion a los consumidores y cumplir asi con las funciones de toda marca.

Con el surgimiento de las marcas no tradicionales, se ha ampliado la gama de
posibilidades de signos que conforman las marcas, al utilizarse todos los sentidos para

percibirlas, dentro de los cuales se encuentran el tacto, el olfato, y el gusto.

e Susceptibilidad de representacion grafica

Es la caracteriza que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras,

imagenes, férmulas, para poder ser perceptible y ser captado por los consumidores. La

representacion grafica del signo es una caracteristica que permite formarse una imagen
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del signo objeto de la marca, utilizando para ello palabras, figuras o signos, o cualquier

otro mecanismo iddneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente

sefalado.

3.5. Funciones de la marca

Las marcas permiten diferenciar productos y servicios de otros similares en el mercado,
identifican el origen de una marca, las marcas tienen cuatro funciones fundamentales

las cuales son:

¢ Funcion de identificacion del origen

Esta funcion es indicativa de origen, no es tan relevante ya que ha confirmado que los
consumidores estadn mas interesados en la calidad de un producto que quien es el
creador, una funcién de la marca es expresar su procedencia para que el consumidor

sepa quién lo fabrican.

e Funcion distintiva de las marcas

Es la funcibn mas importante para que esta pueda ser distinguida de cualquier otro
producto o servicio. Anteriormente se creia que la funcién de identificacion de origen
era la mas importante de las funciones; sin embargo, fue cambiando al entender que Ias
marcas son basicamente signos con capacidad de distinguirse de cualquier otro

producto, servicio en el mercado.
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¢ Funcion de garantia de calidad

La marca proporciona informacion al consumidor sobre la calidad relativamente
constante del producto o del servicio. Esto es innegable en el plano socioeconémico: la
marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad

del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.

Esta es la funcién que garantiza al comprador que los productos o servicios de alguna
marca tienen una calidad y unas caracteristicas especiales que el cliente desea

satisfacer, creandole una necesidad de calidad.

¢ Funcion publicitaria

No es posible efectuar publicidad a algun objeto del comercio sin una marca que la
designe, la marca puede usarse como un nexo entre un consumidor de algun producto
o servicio y el titular del mismo. Es por medio de esta que el titular recogera los

beneficios, 0 no, de su aceptacion del consumidor.

Esta funcién en las marcas da a los consumidores la informacién necesaria para
adquirir un producto o servicio de acuerdo con sus caracteristicas. Es uno de los
elementos mas importantes para dar a conocer una marca, debido que de esta forma

llega al consumidor y para que este adquiera este producto y conocer la marca.
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3.6 Clasificacion de las marcas

Las marcas han sido calificadas en formas distintas por la doctrina para facilitar su

estudio, teniendo en cuenta sus principales caracteristicas, estas son las siguientes:

e Marcas segun su titular

Esta clasificacion se divide en dos sub-categorias que son:

|. Marcas individuales

La marca individual son todas aquellas marcas que el titular de estas en una persona

juridica individual.

Il. Marcas colectivas

Las marcas colectivas son las que se utilizan para representar productos o servicios en

los cuales personas juridicas son titulares.

e Marcas segun el objeto

Las marcas segun su objeto se dividen en:

I. Marcas de producto

Las marcas de productos son marcas que individualizan Unicamente productos.
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Il. Marcas de servicios

Las marcas de servicios son las marcas utilizadas para individualizar los servicios

prestados por alguna persona ya sea individual o juridica.

[ll. Marcas de certificacion

Las marcas de certificacion son signos distintivos que puede ser utilizada en productos
0 servicios, la calidad y caracteristicas han sido verificadas y certificadas por el titular de
las marcas. Estas marcas de certificacion tienen una funcién que indica la calidad del
producto o servicio que protege, y por lo tanto el titular debe controlar la calidad de los
servicios que esta ofrece.

IV. Marcas de fabrica o de comercio

Estas marcas identifican que un producto ha sido creado por alguna persona juridica

individual o juridica en especifico.

e Marcas segun la naturaleza de su signo

Las marcas segun su signo se clasifican en:

. Marca denominativa

La marca denominativa estd compuesta por letras, palabras o numeros, pudiendo

32



variarse el tipo de letra y utilizarse luego con graficos y otros aditamentos. El alcance de
la proteccion sélo alcanza a la palabra, letra, nimero, pero deja de lado la tipografia y

todo otro agregado con el que se le use.

Il. Marca grafica o figurativa

Las marcas graficas son las constituidas por signos visuales los cuales son figuras,
retratos, estampados, vifietas, franjas, colores, combinaciones de color, dibujos o

logotipos etc. Estas marcas Unicamente pueden distinguirse visualmente.

[tf. Marca mixta

Las marcas mixtas son la combinacion de varios tipos de marcas, se les considera las
marcas mas complejas, ya que por estas combinaciones de elementos, debido que los

todos los signos en conjunto permiten las individualizaciones de los productos o

servicios.

V. Marcas no tradicionales

Las marcas no tradicionales son todas aquellas que son percibidas por cualquiera de

los cinco sentidos y cuya forma de representar por cualquier forma distinta a las formas

tradicionales. Las marcas no tradicionales son de varios tipos especialmente, las

visuales que son colores, formas, hologramas, imagenes en movimiento y marcas de
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posicion y las no visuales que son los sonidos, olores, sabores y texturas que son

percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.

Las mas importantes son:

i. Marcas tridimensionales

Las marcas tridimensionales son las marcas que consisten en cuerpos representados
en tres dimensiones, estas tres dimensiones son altura, ancho y profundidad. El
producto, o la de su embalaje, deben de ser completamente novedoso y totalmente
diferente de forma significativa a la que constantemente se acostumbra a utilizar en los

productos de la misma categoria en el mercado.

Adicionalmente es necesario que la forma vaya acompafiada de una imagen que
pueden ser palabras o figuras. Esto se debe a que la forma en si misma sélo permite

diferenciar el producto en el mercado, sin que sea posible su identificacion.

Por esta razdn, al agregarse la imagen verbal o figurativa, se garantiza que el

consumidor pueda asociar la forma del producto con el producto o servicio. Solo de esta

manera se cumple cabalmente con el requisito de distintivita.
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ii. Marca de posicién

La marca de posicion se compone del signo nominativo, figurativo o mixto mas su
ubicacidn especial en el producto o servicio, se ha establecido que la marca deposicién
se encuentra caracterizada por un elemento indispensable que siempre esta localizado

en el mismo lugar del producto y con una proporcidon constante.

Es esta combinaciéon entre el signo y la ubicacion lo que hace nacer el caracter
distintivo de esta marca. Esta ubicacion del signo debe de ser diferente y no habitual
dentro del mercado del producto o servicio el producto, para esto se debe de
cuestionarse donde considera el consumidor que es usual encontrar un signo en el

producto.

iii. Marcas de color

Las empresas hacen un uso deliberado y sistematico del color y de las combinaciones
de colores, tanto en sus productos y embalajes como en la publicidad e incluso en sus
puntos de venta. Los colores como tales y las combinaciones de color sin contornos
delineados han sido incluidos en la categoria de marcas no tradicionales y se acepta

su registro en varias jurisdicciones.
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iv. Marcas hologramas

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual establece que los hologramas son:
“Los hologramas que pueden almacenar y recuperar 6pticamente una imagen en tres
dimensiones. La imagen puede cambiar en funcion del angulo escogido por quien lo
contempla y quiza sea dificil capturar ese rasgo en una reproduccién impresa. No
obstante, varias oficinas han aceptado el registro de hologramas y exigen una

representacion grafica de esos signos.”?’

Los hologramas se pueden convertir en signos distintivos. La proteccidén de este tipo de
marcas de los productos identificados e individualizados en el mercado a través de un

holograma. Los consumidores deben asociar el holograma como el servicio o producto.

v. Marcas signos animados o de multimedia

El Comité Permanente sobre el derecho de marcas indica que: “Son signos constituidos
por el movimiento de un determinado objeto, por ejemplo, una combinacion del objeto y
del movimiento perceptible visualmente. La imagen en movimiento puede ser un
fragmento de pelicula cinematografica o de video, o el logotipo moévil de un programa de

television, etcétera”®®

?” Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Ob. cit. Pag. 7
% Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Nuevos tipos de marcas. Pag. 7
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Todos estos signos consisten en elementos animados o que pueden contener
elementos animados. La imagen en movimiento puede ya sea que sea un fragmento
de pelicula cinematografica o de video, algun logotipo movil de un programa de

television, entre otros.

vi. Marcas gestuales

Para La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual se considerar el gesto como
otro tipo de marca no tradicional. Si bien el registro de ese tipo de signos sigue siendo
excepcional, al parecer cabe representarlos de dos maneras. Cuando el signo se trata
como marca figurativa, la representacion consistiria en un Unico dibujo o en varios

encuadres que muestren el movimiento, acompanados de una descripcion escrita.”?®

vii. Marca sonora

Las marcas sonoras las conforman aquellos signos compuestos por un sonido o
melodia que son perceptibles por el sentido del oido. Pueden crear por sonidos
musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido inventados para
este fin o utilizados de creaciones musicales existentes para la creacién de las marcas

sonoras.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual establece que “Las marcas

sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistente, ya sea creados

#Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Ob. Cit. Pag. 10
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especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en
sonidos musicales, existentes en la naturaleza por ejemplo, sonidos de animales o
correspondientes a fendmenos meteoroldgicos o geograficos o producidos por
”30

maquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.

viii. Marca olfativa

Las marcas olfativas estan compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo
diferentes a la naturaleza de un servicio o producto, se le agregan con el fin de hacerlo
distinto en el mercado. Se espera obtener con la proteccién de este tipo de signos es

que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto.

ix. Marca gustativa

Las marcas gustativas son los signos distintivos que se especifican por medio del
sentido del gusto, es decir sabores que diferencian productos y servicios de otros. Estas
marcas son las menos aceptadas entre las marcas no tradicionales en las diferentes
legislaciones y su caracteristica principal es que deben aplicarse solamente a productos

Yy NO para servicios.

En los casos en que se han protegido este tipo de marcas, se ha aportado una
descripcion escrita del sabor para satisfacer el requisito de representacion grafica. Sin

embargo, se ha establecido que el sabor que se pretenda registrar como marca debe

* |bid. Pag. 9.
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cumplir algunos requisitos como por ejemplo que no sea muy inestable o que

experimente variaciones con el tiempo.

X. Marcas de textura o tactiles

Las marcas de textura o tactiles son signos que son percibidos por el sentido del tacto
se plasman en la superficie de un objeto para que esta caracteristica sea la que aporte

distintivita al producto o servicio.

La representacion grafica del signo se efectla por impresion en relieve, es decir por
medio del método braille. Como la descripcion del signo resulta casi imposible, también
se ha pedido que se aporte una reproducciéon del signo, como una muestra de la

superficie en relieve, acompafnado del procedimiento de escritura por el sistema braille.

xi. Marcas de movimiento:

De esta manera, lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es que un
producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al incorporar un
movimiento completamente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los

productos de la misma categoria o sus empaques.

El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el
movimiento con el origen empresarial del producto. Sélo los signos que se diferencian
claramente de un movimiento habitual de la categoria de productos en cuestién pueden

adquirir un caracter distintivo
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xii. Marcas de lemas publicitarios

Este tipo de marcas también conocidos como eslogan, en la mayoria de los sistemas,
los lemas publicitarios pueden registrarse como marcas si son capaces de individualizar
los bienes o los servicios de una empresa, siempre y cuando no estén constituidos por
signos o indicaciones que describan directamente los bienes o servicios o sus
caracteristicas esenciales, no sean laudatorios, y no estén privados de caracter

distintivo por alguna otra razén
xiii. Marcas nombre de peliculas o libros

Tiene caracter general de marca los titulos de las series y las cabeceras de las
publicaciones periddicas o los diarios pueden cumplir la funcidbn de una marca al
identificar y distinguir los sucesivos numeros publicados por un editor de los publicados
por otros editores o impresores. En este caso, los sucesivos nimeros se considerarian

productos con un mismo origen comercial.
¢ Marcas segun su grado de conocimiento

Las marcas segun su conocimiento se dividen en

|. Marcas comunes

Para Edgar Porres las marcas comunes son “todos aquellos signos que distinguen a un

producto o servicio pero que no son de conocimiento publico relevante.”’

% Porres, Enrique Franco. La necesidad de una adecuada y técnica regulacién juridica de las marcas olfativas
acorde al creciente comercio internacional .Pag. 22
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Il. Marcas renombradas

Porres establecié que “Se trata de las marcas que son conocidas por el publico en
general. Ademas, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinién
generalizada de que los productos o0 servicios que designan dichas marcas son

productos o servicios de calidad.”?

%2 Ibid.
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CAPITULO IV

4. Regulacion legal de las marcas no tradicionales en el derecho comparado

En muchos paises alrededor del mundo se han presentado distintos casos en los que
se ha protegido a los derechos de los inventores de las marcas no tradicionales, estos

paises se han adaptado a las nuevas formas de comercio, las principales son:

4.1 Marcas olfativa

En muchos paises ya se han regulado las marcas olfativas, entre las cuales se

analizara algunos casos

¢ Argentina

En Argentina la ley que regula las marcas es la Ley de Marcas y Designaciones, Ley
No. 22.362 de 26 de diciembre de 1980. En esta citada ley se define a la marca como:
“Una o mas palabras, con o sin significado; dibujos; los emblemas; los monogramas; los
grabados; los estampados; los sellos; las imagenes; las bandas; las combinaciones de
colores aplicadas a un lugar determinado de los productos o los empaques; envoltorios;
contenedores; combinaciones de letras y niUmeros; letras y nimeros en la medida que
conciernen el disefio especial de estos mismos; frases publicitarias; los relieves con

capac‘idad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”
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Dando una interpretacién amplia a la norma, el Juez Marcelo Whatelet quie
sentencia para el registro de marcas in re L'Oreal v. Antiall S.A. El Juez indico que
cualquier persona que solicitara un olor especial adherido a un empaque como marca

debia obtener proteccién bajo el amparo de esta ley.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, oficina encargada del
registro de las marcas, solicité a la empresa L’'Oreal que para efectos de registro de las
marcas aportara documentos, muestras y diversos tipos de pruebas para ser evaluada

y asi esta forma garantizar la protecciéon de las marcas.

Por esta razon, la empresa entregd descripciones de las fragancias, que incluian los
nombres cientificos de las sustancias o de los extractos de los cuales se derivaban

estas, también algunos empaques con olor.

e Colombia

Colombia protege a las marcas olfativas en sus sistema juridico resulta claro que en

teoria su sistema juridico permite el registro de un olor como marca.

En una resolucién No. 17152 de 2009, en Colombia se confirma la postura aceptada
por la Union Europea, basandose en una sentencia emitida por el tribunal de justicia
europeo la cual establece que: “En el caso colombiano, aunque la legislacion
supranacional en materia de marcas contiene disposiciones explicitas relativas a la

proteccidn de marcas olfativas o no excluye la proteccion de tales marcas, hasta ahora

44



no se ha admitido el registro de un olor, aunque, a contrario sensu de los argum
del recurrente, por medio de los cuales afirma que permitir la radicacion de solicitudes
de registro de marcas olfativas es un acto a través del cual se esta justificando un
enriquecimiento sin causa, no se sabe si la evolucion futura permitird reproducir las
marcas olfativas por medios técnicos, ni tampoco si esos nuevos métodos de
representacion de las marcas seran admitidos por esta Oficina. Sin embargo, debe
hacerse especial énfasis en que la publicacion de esta clase de marcas debe ser
diafana y comprensible por todos aquellos que potenciaimente puedan ser opositores
dentro de un proceso de registro marcario de signos olfativos medio del cual se

establece que estas deben ser completas, faciimente accesibles e inteligibles”.

4.2 Marcas gustativas

Esta clase de marcas ya ha tenido éxito en su registro en Europa, de la siguiente forma:

e Europa

En Europa existe el caso de una marca gustativa registrada con éxito, este es el

caso de Smaak Van Drop, la cual se solicitaba el registro de la marca gustativa de

sabor de un licor para productos, este fue presentado en un tribunal local en Benelux en

Bélgica.
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El requisito de la representacion grafica fue satisfecho mediante una descripcion escritd—

s

de la marca, esta descripcion se consideré como una descripcion suficiente para la

Oficina de Marcas de Benelux en Bélgica.

4.3 Marcas tactiles

En el caso de las marcas de textura, es la superficie del producto lo que puede dar
lugar a su reconocimiento, por ejemplo, gracias a una estructura o textura especificas y
reconocibles. Aunque sigue siendo excepcional el registro de marcas de textura o
tactiles, se han puesto de manifiesto algunas maneras de representar esos signos.”?

En estas marcas es la superficie del producto lo que permite su reconocimiento e

individualizacion, como por ejemplo por tener la superficie tocada una estructura o

textura especificas y reconocibles.

e Ecuador

En el Ecuador se registr6 una marca tactil por medio de unas marcas de textura. La
representacion grafica del signo se efectua por impresiéon en relieve esta consiste en

una textura en la superficie de una botella.

El solicitante establecia que tipo de marca estaba en la solicitud, aportaba una

descripcion muy detallada, especifica de la marca y como reproduccion del signo, una

% Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Ob. Cit. Pag. 11

46



2%
%
+7,

i

muestra de la superficie en relieve y también el procedimiento de escritura por e
sistema bralille.

El 27 de abril de 2004, a través de la resolucién numero 35499, el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual registré la primera marca tactil registrada en el mundo. La
marca inscrita fue la textura de vidrio craquelado de la botella del whisky Old Parr, con

el fin de proteger productos en la clase 33 internacional.”**

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual indicé que estos signos distintivos
eran suficientes, claros, precisa, y objetiva y, por esta razén, constituia una copia fiel de
la marca. El Instituto considero que por medio de una impresion como la mencionada,
lograba satisfacer el requisito de representacion grafica y otorgaba la calidad vy

proteccion de marca.

Ademas, la representacion grafica que dio la empresa Diageo sirvi6 como medio para
integrar el requisito de publicacién y cumplir con el principio de publicidad registral. De
esta manera, la impresién en relieve del vidrio craquelado fue publicada en el aviso del
Diario Oficial La Gaceta y, con esto, se permitid que terceros tuviesen conocimiento de
la marca tactil que estaba siendo solicitada ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual.”®

% Lizano Soto, Ariana. Ob. Cit. Pag. 150.

% ibid.
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e Estados Unidos

Los Estados Unidos de Norteamérica también ha registrado marcas tactiles; estas son:
una cubierta de terciopelo en la superficie de una botella de vino y una envoltura de

textura de cuero alrededor de la superficie media de una botella de vino.

En el primer caso, estuvo la duda de si el elemento del trade dress se hallaba mas
relacionado con el empaque o, mas bien, con el disefio del producto; pues segun la

Oficina, se podia confundir facilmente.”®

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos describe la marca textual de Ia
siguiente forma “La marca consiste de una cubierta de una textura aterciopelada en una
superficie de una botella de vino. La linea punteada en el dibujo no es caracteristica de
la marca pero tiene la intencion de mostrar la ubicacién de la marca en un recipiente
tipico para bienes; la parte oscura/inferior del dibujo del recipiente muestra la marca. El
punteado del dibujo no es caracteristica de la marca, sino una representacién de como
una cobertura aterciopelada puede apreciarse de forma visual. La marca es una marca

sensorial, de tacto.”?’

El solicitante aporto representacién grafica colocando un diagrama con un dibujo de la

botella de vino y lineas punteadas destinadas a mostrar la ubicacién de la marca en la

36 .

ibid.
¥ Registro de marca registrada de los E.E.U.U No. 2, 463,044. http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-
Spanish/TM/data/Slide26.swf. (Consultado: 25 de febrero 2016)
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terciopelo en forma visual.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos establecié que la descripcion
dada no era suficiente y mando a la compania solicitante remitir la muestra fisica de la

botella de vino para que el analista sintiera la textura debidamente.

4.4 Marcas hologramas

Las marcas hologramas en algunos paises son regulados en la legislacién marcaria tal

Ccomo:

¢ Panama

La legislacion panamefia en la Ley de Propiedad Industrial de Panama, considera los
hologramas como signos que pueden constituir una marca. En su Articulo 90 que
signos pueden constituir marcas de la siguiente forma “Pueden constitu‘ir marcas, entre
otros, los siguientes elementos: 1. Palabras, combinacién de palabras, incluidas las que
sirven para identificar personas, 2. Imagenes, figuras y simbolos graficos; 3. Las letras,
los simbolos y sus combinaciones, cuando estan constituidas por elementos distintivos;

4. Las formas tridimensionales, incluyendo envoltorios, envases, la forma de los

productos, o su presentacién y hologramas.”
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Geograficas de la Organizacién Mundial de Propiedad Industrial, en su décima novena

sesion del mes de julio de 2008, identificd algunos requisitos que se pueden exigir a los
solicitantes de este tipo de signos distintivos; 1. Una imagen que capte el efecto
holografico en su totalidad; 2. Vistas o imagenes adicionales del holograma desde
distintos angulos; 3. Una descripcion en palabras que explique el efecto holografico; 4.

Declaracién o indicacién que se trata de una marca holografica.

El holograma en el Tratado de Singapur, especificamente en su Reglamento establece
que cuando una solicitud de registro “contenga una declaracion en el sentido de que la
marca es un holograma, la representacion de la marca consistira en una o varias vistas
de la marca que capten el efecto holografico en su totalidad. Cuando la Oficina
considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto
holografico en su totalidad, podra exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales.
La Oficina podra exigir también al solicitante que incluya una descripciéon de la marca

que consiste en un holograma.”

4.5 Marcas tridimensionales

En muchos paises ya se han regulado las marcas olfativas, entre las cuales se

analizara algunos casos
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Francia ha sido uno de los paises en aceptar el registro de las marcas tridimensionales,
los examinadores comunitarios de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior son
mucho mas estrictos a este respecto que los franceses, esta es la razén por la cual se

registrd en Francia.

El altavoz de Bang & Olufsen modelo Beolab 8000 también pudo ser registrado
mediante el asunto No. 460- 05 gracias a su forma insolita, la singularidad de su disefio
y la facilidad con que los consumidores pueden reconocer una forma que se aparta
considerablemente de lo normal. En su sentencia, el tribunal establecié que la forma de

la marca es verdaderamente especifica y no puede considerarse en absoluto comun".*®

El tribunal encargado del asunto establecio que el cuerpo del altavoz esta formado por
un cono que parece un lapiz o un tubo de érgano cuya parte puntiaguda toca una base
cuadrada. Ademas, un largo panel rectangular esta fijado a un solo lado de dicho cono
y acentla la impresion de que el peso de este conjunto descansa solamente sobre Ia
punta que apenas toca la base cuadrada. De este modo, este conjunto forma un disefio

notable y que puede memorizarse facilmente."*

% Las marcas tridimensionales en la practica francesa y comunitaria. http://www.wipo.int/wipo_magazine
/3<éa§/2009/01/article_0004.html. (Consultado: 22 de febrero 16)
Idem
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Una marca tridimensional francesa que sea claramente diferente de la forma natural
producto tiene mas posibilidades de prevalecer contra una oposicion 0 una accion de
nulidad entabladas ante un tribunal francés que una marca comunitaria de las mismas

caracteristicas impugnadas ante la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior.

El rigor que aplica la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior en la fase de
examen explica las resoluciones adoptadas en fases posteriores por instancias
comunitarias superiores al evaluar la probabilidad de confusion entre marcas
tridimensionales. En un asunto, la Sala de Recurso de la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior negbé que hubiera probabilidad de confusién entre dos marcas que
consistian en la forma de la botella, dictaminando que habia diferencias suficientes
entre ellas para situar a la marca del solicitante fuera del alcance de la proteccién que

ofrecia el derecho previo del oponente.

e Japon

En Japdn se permitié inscripcion para la proteccion de las marcas tridimensionales en
1997, la empresa que registré su marca tridimensional fue la Coca Cola, esta tuvo que
librar una larguisima batalla juridica ante la Oficina Japonesa de Patentes para obtener

finalmente el registro de su botella.
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¢ India

En la India un tribunal determiné que la ley protege solo los rasgos caracteristicos de la
forma y la configuracion. Esta diferencia resulta muy relevante debido que debemos
tener en cuenta que, segun la Ley, todas las formas estan incluidas cuando se define
marca, ya que puede concluirse que, mientras la Ley de Marcas protege la forma de los
productos, la Ley de Disefios protege unicamente los rasgos caracteristicos de esas

formas.

4.6 Marcas sonoras

En algunos paises se registraron este tipo de marcas con anterioridad, algunos casos

son los siguientes:

¢ Costa Rica

En Costa Rica fue el primer pais centroamericano que protegié la marca sonora,
cuando esta marca se inscribié no estaba regulada en la ley, sin embargo no existia
una prohibicidn, ni se establecia como requisito que el signo distintivo fuera visible, el

unico requisito es que fuera distintivo de cualquier otro signo.

En los demas paises se regulaba que la marca tenia que ser un signo perceptible
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visualmente por lo que no cabian las marcas sonoras. Al ratificar el Tratado de Libre
Comercio Republica Dominicana, Centroamérica, y Estados Unidos de América, se
comprometieron .a regular dentro de su legislacion interna a las marcas sonoras, y
ademas marcas no tradicionales, por lo que todos los paises centroamericanos tienen

que tener dentro de su legislacion la figura de la marca sonora.”?

e Europa

En Europa el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas solventd en el asunto
No. C 283-0?, “que una marca solo puede consistir en un sonido representado
graficamente, por ejemplo, mediante imagenes, lineas o caracteres, y que su
representacién ha de ser clara, exacta, auténoma, facilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva”, excluyendo especificamente la proteccion de los sonidos que no

pueden ser representados por notas musicales, como seria el caso del ruido del leén.”!

4.7 Marcas de posicion

Si el signo se coloca cada vez en un lugar inesperado o poco habitual no tendra la
condicion de distintivo. La marca de posicion en el Tratado de Singapur. Segin el

Reglamento del Tratado de Singapur: “Cuando la solicitud contenga una declaracion en

40 Lobos Luna, Andrea Julieta. Marcas sonora. Pag. 48
“1 Los Sonidos: Marca registrable en la Reptblica Dominicana. htp://www.biaggimessina.com
Iservellistfile_download.aspx?id=511&num=1. (Consultado: 29 de febrero 2016)
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el sentido de que la marca es una marca de posicidn, la reproduccién de la

consistira en una Unica vista de la marca que muestre su posicién respecto del
producto. La Oficina podra exigir que se indique la materia respecto de la que no se
reivindique la proteccion. La Oficina podra también exigir una descripcién en la que se

especifique la posicién de la marca en relacion con el producto.”

4.8 Marcas de color

Las marcas de color se han registrado en diversos paises, algunos de los casos mas

importantes son:

o Colombia

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio concedié el registro de la
marca color Rosado Pantone 183C a favor de Postobon S.A. para identificar gaseosas
con sabor a manzana. La delegatura para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resoluciones N°1075 y
N°1076 ambas de fecha 19 de enero de 2015, otorgo el registro del color para
identificar la gaseosa argumentando que la solicitud de Postobdn S.A. cumple con el

requisito de distintivita y este se asocia por los consumidores a la empresa solicitante.

Ademas, determin6é que no quedd acreditado que el color rosado sea necesario para
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identificar las bebidas de manzana dentro del mercado como argumentaba el oposito YN

que por lo tanto el color estaba absolutamente disponible para ser apropiado como

marca por parte de Postobon.

4.9 Marcas de signos animados o multimedia

En América Latina ya se registraron las Marcas de signos animados o multimedia con

éxito, algunos de los casos mas importantes son:

e Colombia

En Colombia los signos animados o de muitimedia adopta una posicién muy parecida a
la utilizada por la Unién Europea y por lo tanto esta es una posicion que es totalmente

viable, toda vez cumplan con los requisitos de distintivita y de representacion grafica.

Ademas en Colombia afirman que a pesar de no estar incluidas dentro del listado del
Articulo 134 de la Decision 486, los signos animados o de multimedia si pueden ser

registrados como marcas, ya que se encuentran en una postura abierta en este tema.

La posicion puede verse reflejada en la Resolucion No. 27774 de 2010 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual esta entidad expreso lo

siguiente: “De acuerdo con lo anterior, consideramos admisible, en el marco de la
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Decision 486 la posibilidad de registro de marcas que no se encuadren dentro de Ia lista

no exhaustiva del Articulo 134. Asi pues, seria viable el registro de la marca animada
que hoy nos ocupa, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad y
susceptibilidad de representacion grafica. Mediante esta resolucion, la
Superintendencia de Industria y Comercio, concedio el registro de una marca animada

o de multimedia."*?

4.10 Marcas gestuales

Colombia es el primer pais en América latina que estudia la proteccion y registro de las
marcas gestuales, técnicamente, las normativas colombianas no describen de forma
expresa el registro y proteccion de las marcas gestuales, pero en este pais se tiene una

legislacién muy flexible en materia de derecho marcario.

Los expertos y analistas colombianos aseguran que este tipo de signos distintivos se
podrian individualizar por medio de una secuencia grafica del gesto cuya proteccién se
pretende y adicionar una descripcion textual del mismo. Estos movimientos se podrian
proteger cuando sean originales y distintivos, y se identifiquen a productos o servicios

relacionados.

* Livévano Mejia, Jose Daniel. Aproximacién a las marcas no tradicionales. Pag, 22.
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4.11 Marcas de movimiento

En Europa se han registrado este tipo de marcas como casos mas nombrados.

e Europa

Marcas como Sony Ericsson y Microsoft “Corporation” ambas han registrado este tipo

de marcas en la Oficina Europea de Marcas.

4.12. Marcas lemas publicitarios o eslogan

Debido al crecimiento econémico y la necesidad de algunas empresas de tener
publicidad mas agresiva y que los identifique mas con los clientes, se utilizd este tipo

de Marcas, presentamos algunos de los casos mas comunes.

o Espana

Segun el criterio de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, se hizo eco la Sentencia
de 16 de Abril del pasado afio 2009. En tal Resolucion, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, reprodujo el reciente criterio seguido por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas. Normalmente, el registro de las frases publicitarias o eslogan, se venia

realizando dentro de la clase 35 de servicios, acompafando a la frase publicitaria una
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llamada marca base, que debia estar concedida y, l6gicamente, pertenecer al mis

titular que la solicitud del eslogan.

De similar modo sucede con el requisito que se acudia pidiendo que la frase publicitaria
debiera ir acompafada de la denominada marca base, del mismo interesado y que se
hallase en vigencia. Al no haber un sostén legal en la Ley de Marcas para requerir dicho
requisito, es ecuanime modificar nuestra forma de actuar, de manera que una atencién
de registro de frase publicitaria no estara suspendida en ningin caso por el hecho de

que contiguo a ella no acorde la marca base.

¢ Francia

En Francia por ser un sistema mas flexible se han registrado varios esléganes como por
ejemplo, “Le monde sans fil est & vous"TM en su traduccion al espaiiol es: El mundo
inalambrico es suyo, esto es para servicios de telefonia; “Quoi de plus naturel?” que en
espafiol significa: ;Qué podria ser mas natural? para productos lacteos; y “Vous avez le

droit” que en espafiol significa, Usted tiene derecho, para revistas y material impreso.

43http://www.Iegaltoday.com/practica-juridica/mercantiI/prop_industrial/la-marca-eslogan-en-Ios—mensajes—
publicitarios. (consulta: 20 de marzo de 2016)
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4.13 Marcas nombres de libros y peliculas

Este tipo de marcas pueden ser inscritos en ciertas jurisdicciones los titulos pueden
estar protegidos por sistemas sui generis como por ejemplo en la Ley de marcas
Alemana de 1994, Articulos. 5.1, 3 y 15. De acuerdo con el Articulo 5.3 los titulos que
establece que: “Son nombres o designaciones especiales de publicaciones impresas,
obras cinematograficas, obras musicales, obras dramaticas u otras obras comparables.
Tales sistemas establecen que, aunque el titulo se considere fundamentalmente un
identificador, independiente de la obra, tiene que ser, como la marca, distintivo y no

descriptivo, respecto de la obra identificad.
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CAPIiTULO V

5. Necesidad de reformar los Articulos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, referente a la

definicion de marca e incluir las marcas no tradicionales

En la comercio ha evolucionado y se ha convertido en una constante competencia
globalizada, para lo cual es necesario que las legislaciones estén adaptadas y permitan
a los comerciantes competir en los nuevos mercados. Para el efecto es necesario

conocer el marco juridico en el cual se rigen las marcas en Guatemala.

5.1. Analisis juridico de la definicion de marca en la Ley de Propiedad Industrial,

Decreto numero 57-2000

En la legislacion guatemalteca se define la marca de acuerdo con el Articulo cuarto de
la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica
de Guatemala de la siguiente forma: “Todo signo que sea apto para distinguir los
productos o servicios producidos, comercializados o presentados por una persona
individual o juridica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean

producidos, comercializados o prestados por otra.”
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La Ley de Propiedad Industrial, Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republic

de Guatemala en su Articulo 16 establece que: “Las marcas podran consistir en
palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos,
etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifetas, orlas, lineas y franjas, vy
combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier combinacién de estos
signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentacién o
acondicionamiento de los productos, su envoltura 0 empaque, en el medio de
expendido de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del

Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.”

Las marcas podran consistir en indicaciones geograficas nacionales o extranjeras,
siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o
servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear
confusidn o asociacidon con respecto al origen, procedencia, cualidades o caracteristicas

de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

En el caso de marcas colectivas 0 marcas de certificacion, cuando la indicacion
geografica identifique a un producto o servicio como procedente de un pais o de una
regidn o localidad de ducho pais y una cualidad, reputaciéon u otra caracteristica del
producto o servicio puede ser fundamentalmente imputable a su origen geografico,

dicha indicacidén geografica podra optar a proteccién como marca.
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sera obstaculo para el registro de la marca. Sera facultativo el empleo de una marca

para comercializar un producto o servicio y no sera necesario probar uso previo para

solicitar u obtener el registro de una marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sélo

sera otorgado para ese producto o servicio.

En el Articulo 22 se establece los requisitos para la solicitud del registro de las marcas,

los cuales son: “La solicitud de registro de una marca contendra:

Datos generales del solicitante 0 de su representante legal, acreditando dicha

representacion;

Lugar de constitucion, cuando el solicitante fuese una persona juridica;

La marca cuyo registro se solicita y una reproduccion de la misma cuando se trate de
marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa,

una descripcidn suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas;
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d) Una traduccion simple de la marca, cuando estuviese constituida por algun elemeé

denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del espanol;

e) Una enumeraciéon de los productos o servicios que distinguira la marca, con

indicacion del numero de la clase; y

f) Las reservas o renuncias especiales; y,

g) El pais de origen del signo.”

Al analizar el Articulo cuarto de la ley de Propiedad Industrial se puede establecer que
la ley deja un margen abierto en cuanto a la definicidn de las marcas indicando que

podra ser todo signo apto para distinguir productos o servicios.

Pero al analizar el Articulo 16 de la ley anteriormente citado se puede observar que los
signos que podran constituir como marca, pero dentro de estas no se incluyen algunas
marcas no tradicionales que a nuestro criterio serian muy importantes para la mejor

adaptacion del comercio en Guatemala con las nuevas tecnologias.

Estas marcas que no son incluidas dentro de esta clasificacidén son las marcas de

posicion, las marcas hologréficas, las marcas de movimiento, las marcas de signos
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animados o multimedia, las marcas gestuales, las marcas gustativas y las maj

tactiles, marcas eslogan, marcas hologramas, marcas titulos de peliculas o libros.

De la misma forma en al Articulo 22 inciso ¢ se establecen los requisitos que deben
presentarse en el Registro para que sean reconocidos y protegidas las marcas. En este
inciso tampoco se incluyen las marcas holograficas, las marcas de movimiento o

multimedia, las marcas gestuales, las marcas gustativas y las marcas tactiles.

5.2 Requisitos para el registro

Debido que para la mayoria de legislaciones es necesaria una descripcion tangible de
las marcas, utilizando como referencia unas leyes extrajeras, el tratado de Singapur, y
la opinion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial, los requisitos para su

registro deben ser.

e Marcas de posicion

Es necesario que se defina claramente al Registro de la Propiedad Industrial
claramente el signo que se protegera. El objeto que se protegera el solicitante debe

presentar la representacion del signo, con una copia, y utilizar lineas para representar la
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donde especifique la ubicacion donde esta el signo en relacion al producto.

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posicion, la representacion de
ese tipo de marca podra consistir en una Unica vista de la marca. Se podra requerir que
se represente con lineas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se
reivindica la proteccion. Ademas, se debera exigir una descripcion escrita en la que se
detalle la ubicacién de la marca en relacién con el producto estos si no es suficiente la

representacion grafica proporcionada.”*

e Marcas holograficas

Las marcas holograficas pueden representarse por medio de una ilustracion que haga
ver la forma grafica del holograma, junto con una copia exacta en digital y una

descripcion por escrito indicando en su totalidad la forma de expresarse el holograma.

Con fin de registro, se puede solicitar las vistas del holograma de todos los angulos
posibles, para poder asi determinar con exactitud el signo distintivo que trata de
proteger, estos hologramas en su mayoria se componen por un solo objeto, y el

solicitante debe remitir este signo en tres dimensiones.

Con relaciéon a la solicitud de registro de un holograma, la forma de representar este

tipo de marca consistira en una Unica vista del signo que capte el efecto holografico en

“ Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Ob. Cit. Pag. 8
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su totalidad o cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distin
angulos. El interesado debe incluir una descripcion en la que exponga el efecto
holografico o cualquier otro detalle oportuno de la marca, fundamentaimente en los
casos en que el holograma comprenda diferentes elementos. Cabe considerar si para
otorgar una fecha de presentacion a la solicitud seria suficiente una representacion del
holograma, consistente en una unica ilustracion que capte el efecto holografico en su
total. Cabe reflexionar si en los casos en que el solicitante muestre una grafia de un
holograma que consista en varias vistas de este, por ejemplo, diferentes ilustraciones

en distintos encuadres, deberian publicarse todas esas vistas.”*

e Marcas de movimiento

Esta clase de signos distintivos se representara en su solicitud con una descripciéon
clara el signo y el movimiento y que este sea perceptible al consumidor medio sin
necesidad de esfuerzo intelectual alguno, o producto de la imaginacién ninguna, para

cumplir de esta forma con la representacion grafica.

Se debera presentar una secuencia grafica del movimiento en una version impresa, asi

mismo; una representacion digital donde se presente el video del movimiento de la

marca.

* |bid. Pag. 7
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¢ Marcas de signos animados o multimedia
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La representacion de este signo consistira en remitir una serie de imagenes fijas que
describan de forma clara y consista la animacién, con una descripcién detallada por

escrito de la marca y su animacion.

Las imagenes que se remitan deberan tener un orden cronolégico de cada una de las
imagenes, incluyendo las secuencias de la descripcidon descrita en la solicitud. Sera

importante que se describa la duracién, la direccién y la frecuencia del movimiento.

Otro método que se implanta es la reproduccién del signo animado o multimedia de
corta duracion, junto con la descripcidon escrita en la que se exponga la marca y se

describa el movimiento, estas deberan presentar de forma electrénica.

La solicitud de registro de una marca animada o de muitimedia, la representaciéon de
ese tipo de marcas consistira en una serie de imagenes fijas que, conjuntamente,
describan el movimiento. En la solicitud figurard una descripcién escrita en la que se
explique el movimiento. Por otra parte, las Oficinas podran exigir una grabacién del

signo en formato analdgico o digital.”*®

*® |bid. Pag. 7
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o Marcas gestuales Lreuna

La descripcion de las marcas gestuales puede consistir en un dibujo o varios dibujos
los cuales encuentran el movimiento en su totalidad acompafiados de una descripcion

escrita detallando los gestos.

Si el signo se cree como un tipo de marca animada, podria ser representado por una
serie de imagenes fijas, junto con una descripcion de la marca en la que se muestre el
gesto de que se trata. También, puede solicitarse una grabacion analégica o digital del
gesto. Si las solicitudes podrian presentarse en forma electrénica, se podra presentar

un archivo electrénico en el que se muestre el gesto. En ambos casos, se solicitara una

indicacioén del tipo de marca.

La solicitud de registro de una marca gestual, la representacion de ese tipo de marca
serd en una Unica imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa o en
varios encuadres en los que se describa el gesto si la marca se considera una marca

animada. De igual modo, se podra presentar una descripcidon escrita en la que se

explique el gesto.” ¥

¢ Marcas gustativas

Es necesario presentar una descripcion escrita en la que se individualizan las

*7 Ibid. Pag. 9.
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27,
-

marca que se necesita proteger. \ﬁiu_m;/

La solicitud de registro de una marca gustativa, la representacion de ese tipo de marca
consistira en una descripcion del gusto. Cabe considerar si la Oficina deberia exigir, en
el curso del examen, la presentacién de un espécimen del producto al que se aplica la

marca.”*®

¢ Marcas tactiles

Las marcas tactiles deberan hacerse una descripcién detallada por escrito de la
estructura, de las caracteristicas de la marca, ademas debera presentarse una

representacion de la superficie, esta consiste en una muestra realizada con arreglo al

sistema braille.

Es posible simbolizar mediante una representacién grafica en la que se indique la

ubicacién de la marca en los productos y una descripciéon detallada por escrito de la

textura.

La solicitud de registro de una marca de textura o tactil, la representacion de ese tipo de

marcas consistira en una descripcion detallada por escrito de la marca. Cabe considerar

8 bid. Pag. 11
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proporcionados no son suficientes para determinar la naturaleza y las caracteristicas de

la marca.”®

¢ Marcas de lemas publicitarios

Los esléganes para adquirir caracter distintivo, deberia emplearse la marca de modo
que el sector del publico al que va dirigida identifique el producto o el servicio como
procedente de una determinada empresa. Esta forma de identificacion puede ser el
resultado de utilizar la marca como parte o componente de una marca registrada, o en

combinacion con ella, debera entregarse el eslogan por escrito.

o Marcas nombre de peliculas o libros

Para el registro de este tipo de marcas se debera exigir el nombre de la pelicula o el

libro, asi como una descripcion exacta del contenido del mismo.

49 |bid, Pag. 11

71



Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala
DECRETO NUMERO
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:

Se hace pertinente reformar la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del

Congreso de la Republica de Guatemala,
CONSIDERANDO

Que debido a las nuevas necesidades que el mercado econdémico demanda, en virtud
de nuevas formas del comercio, es pertinente que Guatemala se adapte para fomentar

una mayor inversidon econémica;
POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Articulo 171 literal a) de la

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Las siguientes:

Reformas al Decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad

Industrial.
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Articulo 1. Se reforma parcialmente el Articulo 4 del Decreto nimero 57-2000
Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial en cuanto a la definicion de

marca quedando asi:

Marca: Es una mezcla de elementos tangibles e intangibles, a saber, la marca
registrada, el disefio, el logotipo y la presentacion comercial, y el concepto, la imagen y
la reputacidén que transmiten esos elementos respecto productos o servicios especificos

de productos o servicios especificos

Articulo 2: Se reforma el primer parrafo del Articulo nimero 16 del Decreto 57-2000 del

Congreso de la RepUblica quedando asi:

Con el titulo de marca, se percibe todo signo que sea susceptible de representacion
capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales. Tales signos podran consistir palabras o conjuntos de palabras, letras,
cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados,
vifietas, orlas, lineas y franjas y sus combinaciones, disposiciones de colores, sonidos,
olores, hologramas, signos animados, gestos, texturas, lugares distintivos de un
producto, sabores, imagenes que describan movimientos, cualquier combinacion de

estos signos, envolturas o empaques, esléganes y titulos de peliculas o libros.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no sera en ningun

caso obstaculo para el registro de la marca. En los caso no previstos por esta ley, el
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y cuando la marca tenga una aptitud distintiva.

Articulo 3. Se reforman el literal c), del Articulo 22 del Decreto Niumero 57-2000 del

Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda asf:

La marca que se requiera el registro debera adjuntar un prototipo idéntico del signo
distintivo, y una reproduccion, en caso de tratarse de signos no visibles deberan
presentarse pruebas cientificas de su disntivididad, dependiendo la naturaleza de su
signo, y el Registrador queda obligado a resolver conforme a lo que mas.

favorezca al comercio.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y
PUBLICACION.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE

GUATEMALA.

Presidente

Secretario

PALACIO NACIONAL

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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CONCLUSION DISCURSIVA

Las marcas son una herramienta muy Gtil para los creadores de invenciones orientadas
a la industria, debido a que los protege para tener la exclusividad de sus inventos para
obtener el aprovechamiento tanto material como intelectual de las mismas y diferenciar

sus productos de otros de similares caracteristicas.

Se ha observado que en los mercados y en las legislaciones internacionales las marcas
no tradicionales son ampliamente utilizadas como nuevas estrategias de mercado, ya
que amplian la gama de posibilidades para llegar al consumidor y asi pues distinguir

sus productos de cualquier otro similar en el mercado.

Por lo anterior se estima necesario que el derecho guatemalteco se adapte a las
nuevas formas de comercio, el que es cambiante y evoluciona constantemente, lo que
da a los inventores mayores posibilidades de competir en un mundo globalizado; asi
como se recomienda que por medio del Congreso de la Repulblica de Guatemala se
reforme el Decreto 57-2000, esta consistira en regular las marcas no tradicionales, lo

que brindara al inventor y al comerciante la posibilidad de competir en el mercado

mundial.
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