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Atentamente pase al (a) Profesional, OTTO RENE ARENAS HERNANDEZ
, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
MARVIN DANILO TANCHEZ ERAZO , con carné 200921710 ,

intitulado _ ADHESION DE GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO
AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

Hago de su conocimiento que esta facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la 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 y
técnico de la tesis, la metodologia y técnicas de investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros
estadisticos si fueren necesarios, la contribucién cientifica de la misma, la conclusion discursiva, y 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 y otras consideraciones que estime

pertinentes.
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Estimado Licenciado:

Respetuosamente a usted informo sobre mi nombramiento como asesor de tesis del
bachiller MARVIN DANILO TANCHEZ ERAZO, la cual se intitula ADHESION DE
GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS; declarando expresamente
gue no soy pariente del bachiller dentro de los grados de ley; por lo que me complace
manifestarle lo siguiente:

a) Del andlisis practicado, he dictaminado que el trabajo presentado por el bachiller,
desarrolla una investigacion que resalta el contenido cientifico, es de caracter juridico,
el cual es enmarcado desde la perspectiva doctrinaria y legal asi como la explicativa
desde el punto de vista del derecho de Propiedad Industrial relativo a marcas.

b) La presente tesis fue elaborada de conformidad con los métodos analiticos,
descriptivos vy juridicos, utilizados para estudiar y analizar la doctrina aplicable, asi
como hechos actuales y directos, y para la interpretacion de leyes indicadas en el
tema propuesto. Ademas las técnicas a las que recurrié fueron la bibliogréfica y
documental, manejadas al recopilar y seleccionar adecuadamente el material de
referencia.

¢) La redaccién de la tesis es clara, concisa y explicativa, habiendo el bachiller utilizado
un lenguaje técnico y comprensible para el lector; asimismo, hizo uso de las reglas
ortograficas de la Real Academia Espariola.



Lic. Otto René Arenas Hernandez
Abogado y Notario
Colegiado 3805
9a. Avenida 13-39 ZONA 1
Tel. 22322448

d) El informe final de tesis es una contribucion cientifica y de util consulta tanto para
profesionales como para estudiantes, en donde el ponente sefiala un amplio contenido
relacionado con el tema investigado.

e) En la conclusion discursiva, el bachiller expone sus puntos de vista en temas de
importancia como la propiedad intelectual, a la vez describe las ventajas que se
obtendrian si Guatemala se adhiere al instrumento juridico de caracter internacional
denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.

f) Los libros, en los cuales esta fundamentada en gran parte la investigacion, son de
autores de nivel académico reconocido y de gran experiencia, minuciosamente
escogidos con el objeto de enriquecer la investigacion.

g) El bachiller aceptd todas las sugerencias que le hice y realiz6 las correcciones
necesarias para una mejor comprension del tema; en todo caso, respeté sus
opiniones y los aportes que planted.

Por lo anterior, considero que el trabajo expuesto satisface los requisitos que establece
el Articulo 31 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura de Ciencias
Juridicas y Sociales y el Examen General Publico; por lo que apruebo el trabajo de
investigacién, emitiendo para el efecto DICTAMEN FAVORABLE, para que el mismo
continue el tramite correspondiente.

Atentamente,

Lic. Otto René Arenas Hernandez

Asesor de
Colegiado No.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 09 de
noviembre de 2017.

Con vista en los dictdmenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis del
estudiante MARVIN DANILO TANCHEZ ERAZO, titulado ADHESION DE GUATEMALA AL
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo paré la Elaboracion de

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

La presente investigacion surge de la necesidad de determinar la importancia,
relevancia y ventajas que establece el instrumento juridico de caracter internacional
denominado Protocolo concemiente al Arreglo de Madrid. Este trabajo lleva como
nombre: Adhesion de Guatemala al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid
Relativo al Registro Internacional de Marcas. Se hace necesario hacer un estudio en
este tema por la constante problematica que se puede observar en el medio comercial;
donde hay un constante uso de marcas. Esto con el objeto de brindar mayor seguridad
juridica a una marca registrada en un gran numero de paises signatarios de dicho
Protocolo, y brindar un registro internacional equivalente a un conjunto de registros
nacionales, por medio de una gestién mucho mas facil.

El objetivo general de esta investigacion es: Determinar la importancia y ventajas que le
contraeria al Estado de Guatemala y a los titulares de una marca; el realizar la
respectiva adhesion y ratificacion al protocolo de Madrid, para la protecciéon de las
Marcas a nivel Internacional con los Estados contratantes. A lo largo de la investigacion
se alcanzo el objetivo estableciendo que mas alla de un reconocimiento internacional,
se brinda una mayor proteccién juridica al propietario de una marca, mediante un
procedimiento agil, acelerado y econémico.

Guatemala atendiendo a lo preceptuado en la Constituciéon Politica de la Republica, y
en sus mayores esfuerzos por brindar la proteccion a la actividad creadora; es
signataria de varios tratados internacionales que protegen el derecho de marcas. De
tal manera que en el pais son respetados los derechos intelectuales tanto a nivel
comercial como a nivel industrial, sin embargo, la actual industrializacién y la facilidad
con que pueden duplicar los productos que no tienen las caracteristicas de los
productos originales ha creado mercados negros y cadenas de pirateria y falsificacion.
Actualmente el registro y proteccién de marcas en el ambito juridico guatemalteco no
cuenta con un mecanismo centralizado y administrado a su vez por la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual.
(i)



Guatemala al no poseer un ordenamiento juridico intemacional que permita el registro
de una marca en sincronia con paises que forman parte del mismo ordenamiento
impide que exista seguridad juridica en la proteccion de marcas de sus titulares, por
ello la importancia que el Estado de Guatemala se adhiera y ratifique el protocolo de
Madrid, ya que con ello se amplia el campo de proteccion juridica hacia la industria a
través del registro internacional de marcas y con ello se permite la existencia de un

procedimiento econdmico, rapido, centralizado y eficaz para sus titulares.

El capitulo |, trata de las generalidades en cuanto a la propiedad intelectual,
antecedentes histéricos, concepto de las marcas, derecho de marcas, caracteristicas y
clasificacion de las mismas; el capitulo I, aborda el tema de la regulacién interna de
marcas en el ambito guatemalteco; el capitulo Ill, se enfoca sobre la regulacién
internacional de marcas; el capitulo IV, trata sobre el procedimiento de inscripcion de
marcas; y, por ultimo se desarrolla el tema de: importancia y ventajas de implementar el
sistema Madrid para el Estado de Guatemala.

Dadas las actuales circunstancias y oportunidades de Guatemala al adherirse al
Protocolo del Arreglo de Madrid, se hace necesario efectuar mas estudios acerca de
los usos y registro de las marcas comerciales asi como el procedimiento que existe

para su inscripcion a través de dicho sistema.

En la presente investigacién se utilizaron los métodos bibliograficos y documentales,

constituyendo asi, una investigacion cientifica.
El presente estudio se realiz6 como un aporte a la Facultad de Ciencias Juridicas y

Sociales, y a la sociedad Guatemalteca, estableciendo las ventajas e importancia que

le conllevaria al Estado de Guatemala al adherirse al Protocolo al Arreglo de Madrid.

(ii)



CAPITULO |

1. La propiedad intelectual

El ser humano es ingenioso por naturaleza, las ideas, proyecciones y visualizaciones no
tienen limite. Desde tiempos remotos el hombre ha podido salir adelante y solventar sus
necesidades, creando artificios que le hacen la vida mas simple. Considerando que el
mundo dia a dia cambia y que las necesidades del ser humano son muchas, las personas
inventan articulos que van desde herramientas, accesorios de belleza,
electrodomésticos, medicamentos, obras literarias y artisticas, muebles y hasta
comestibles instantaneos, congelados o para almacenar con fechas de caducidad larga,

etc.

Partiendo de la premisa de que todo puede ser considerado fuente de derecho, los
inventos y creaciones debian ser protegidos legalmente, a fin de evitar su plagio,
competencia desleal y que los beneficios econdmicos como consecuencia de su venta y

promocion sean disfrutados solo por su creador.

Una de las dificultades mas latentes y dificil de contravenir es, el plagio de las creaciones
e investigaciones, considerando que los derechos de venta y distribucion solo pueden ser
atribuidos a su creador. Desafortunadamente las copias, falsificaciones e imitaciones es
un flagelo del que nuestra sociedad esta acostumbrada ya que es tan comun ver en
almacenes, locales, mercados, y ventas callejeras vendiendo copias e imitaciones de

invenciones.



Es necesario hacer un pequeno hincapié en que la palabra pirateria estd mal empleada
ya que el delito de pirateria, legisiado en el Cddigo Penal guatemalteco es enfocado a
los robos en alta mar y la venta de copias e imitaciones es lo que se conoce como plagio

intelectual.

El presente capitulo estd enfocado en lo concerniente a la propiedad intelectual,
estableciendo aspectos generales, definiciones y conceptos que deben ser
considerados, abordados y entendidos para desembocar de manera sencilla en el tema
medular de la investigacion, que es relativo a registro internacional de marcas ya que es
necesario que sea conocida a nivel global a fin de evitar todo tipo de desavenencia y
problematica o minimo que el reconocimiento de la marca sea difundido ampliamente
para que no haya duda de la propiedad intelectual y los derechos que derivan de la

misma. Por lo anterior descrito se procede de la siguiente manera:

1.1. Antecedentes historicos

“En la antigliedad, a una persona que destacaba en la comunidad se le rendian honores,
de ahi la corona de laureles con la cual se premiaba al que hacia un aporte a la
colectividad. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta los creadores que no
era suficiente la recompensa moral, sino que habia que retribuir ese trabajo de una forma
pecuniaria. De esa cuenta los reyes y soberanos establecieron privilegios y
reconocimientos a los creadores y por eso las creaciones intelectuales surgieron
inicialmente como privilegios. Por otro lado, con la revolucion Gutenberg, que fue la

creacién de la imprenta las obras pudieron aplicarse en un soporte fisico.

2




La imprenta generd una serie de cambios porque las obras trascendian las fronteras,
difundian la cultura y eran motivo de orgullo para los paises y que se pensara en generar
sistemas internacionales de proteccion, ya que la importancia de las obras intelectuales
generaban efectos econdmicos, juridicos y politicos. De tal cuenta que ahora la
importancia de estos derechos también escape al campo del derecho, de la tecnologia y

entre en el campo econémico.

Dentro de los sistemas internacionales de proteccion, se generaron dos sistemas para
proteger la propiedad intelectual. Un sistema que protegiera los usos ya que el derecho
anglosajon, tradicionalmente, el uso es generador de derechos y otro, que abarca los
sistemas romano, francés y espanol, los cuales se fundamentan en los derechos de
propiedad. En este ultimo se conceptualiza el bien mueble dentro de los bienes
incorporeos, de tal manera que, en este sistema, la propiedad se adquiere a través de

un registro.

Pero ;como surgen y evolucionan estos derechos intelectuales? fundamentalmente,
desde aquella evolucion de los privilegios hasta llegar, actualmente dentro de la
globalizacion, a considerarse como activos intelectuales. Toda vez que, modernamente,
se considera que la propiedad intelectual forma parte de la infraestructura de los paises,

tiene por tanto, una importancia estratégica.

Ya no es necesario poseer una fabrica, taller u operarios para explotar una idea,
generando un nuevo sistema de comercio, en el cual los activos intelectuales pueden ser

3
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explotados mediante franquicias, licencias y otras formas en las que ya el concepto

tradicional ha sido superado.

La propiedad intelectual protege las creaciones; por consiguiente, no incluye dentro de
su ambito de proteccion los descubrimientos en la medida en que éstos no implican un
proceso creador no inventivo susceptible de aplicacion industrial, comercial o estética.
dentro de este aspecto resulta muy importante analizar que los llamados derechos
intelectuales protegen innovaciones, y aportes que los creadores hacen a la humanidad,
de algo que antes no existia, siendo su novedad, nivel inventivo, aplicacion industrial o

aporte estético lo que determina su necesidad de proteccion™.

La propiedad intelectual nace como consecuencia de la necesidad de resguardar de una
forma concreta y fiable los derechos de inventor, ya que es tan normal que haya personas
inescrupulosas que quieran aprovechar la oportunidad y apropiarse de algo que no les
pertenece; por lo que el objetivo primordial es proteger y amparar la pertenencia de los

inventos.

Ahora bien en cuanto a definicion de propiedad intelectual se puede indicar que en el
trafico juridico existen algunos tipos de propiedad especiales en cuanto recaen sobre

bienes surgidos de la creacién o investigacion de las personas.

! Revista de la facultad de ciencias juridicas y sociales Universidad de San Carlos, Pag. 131.
4
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Es un titulo juridico integrador de multiples derechos (derechos de patente, al nombre
comercial, a la marca, etc.) que otorgan a la persona, fisica o moral, titular de los 3
mismos 0 beneficiaria ciertas ventajas (de explotacion, uso, disfrute o disposicion) frente

a terceras personas en el ambito econémico de la competencia.

Ademas se puede establecer que la propiedad intelectual “es el resultado de aplicar la
nocién de goce y disposicién sobre una cosa, sea su indole material o no, a la actividad
intelectual en lo literario, artistico e industrial, y en virtud del cual autores, inventores y
demas titulares de tales derechos han podido ejercer actos de dominio en relacién con

las diferentes formas de explotacion de sus creaciones.”
1.2. Definicién de marca

Son varios los autores que han definido lo relativo a la marca, se pretendi6 escoger las

mas entendibles y amplias, mismas que se establecen a continuacion:

“Es un nombre, término, simbolo, disefio o combinacién de éstos elementos que identifica
los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia.” “Una
marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma
consistente a los compradores, un conjunto especifico de caracteristicas, beneficios y

servicios.™

2 Portales Trueba, Cristina. Derecho mercantil mexicano. Pag. 113.
3 Lamb, Charles, Hair Joseph y McDanie!l Carl. La marca comercial. Pag. 301.
4 Kotler, Philip. Direccion de marketing conceptos esenciales. P4g. 188.

5
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“El Derecho mercantil o comercial se ocupa de regular minuciosamente la marca, pues
la asociacion entre el signo y el producto o servicio que representa produce, o debe
producir, una inequivoca identificacion, capaz de distinguir gracias a tal asociacién unos

productos o servicios de otros similares.”™

“La sefal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el
elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de
su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal
que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel para

colocar productos inferiores o no acreditados.”®

La Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 4 da la definiciéon legal de marca, de la
manera siguiente: La marca es, “cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional
0 mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de

una persona individual o juridica de los de otra”.

Todo articulo debe tener una distincion, por mas minima que sea, ya que esto permitira
gue sea susceptible a diferenciarlo de otro, considerando que en el mercado existen
productos que son relativamente similares; la marca sera la que hace la divergencia, y si
a esto le sumamos el hecho de que cada marca tiene sus secretos de fabricacidn, sera

de elemental importancia establecer una diferencia significativa.

5 Calder6n, Lucia. Derechos de marca. Pag. 8.
6 Rodriguez Rodriguez, Joaquin. Derecho mercantil. Pag. 425
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1.3. Derecho de marcas

“El derecho de marcas consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo
a utilizar la marca para la primera comercializacién de un producto, y protegerlo, de este
modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posicion y de la reputacidon

de la marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca”.”

“El objeto del derecho de marcas se refiere en exclusiva al derecho del titular de la marca,
sin tomar en consideracion a los consumidores; este derecho va enfocado en contra de
terceros de mala fe que pretendan aprovecharse del prestigio adquirido por una marca
en particular con lo cual se trata de tutelar una sana practica en los usos comerciales o
en otras palabras el sistema de marcas tiene como principal objetivo la proteccion de las

sanas practicas comerciales”.®

Como se ha establecido con anterioridad el objeto primordial del derecho de marcas es
proteger al inventor o titular de una marca, ahora bien en cuanto a los consumidores; es
necesario establecer que no es, que no sean de importancia;, pero no es materia de esta
rama del derecho, ya que al proteger una marca se esta monopolizando de alguna
manera el consumo de algo, estableciendo que todo producto que no sea de esa marca
por mas parecido e incluso de buena calidad que sea no es aceptable, y puede dar cabida

a la mala publicidad y desprestigio.

7 Casado Cerviiio, Alberto. Derecho de marcas y proteccion a los consumidores. Pag. 25.
8 Martinez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M. Derecho de marcas. Pag. 27.
7
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1.4. Caracteristicas de la marca Nl

Las caracteristicas son aquellos detalles o elementos que hacen especial un objeto y en
esta situacidn estos adjetivos son los que estableceran las bases para percibir que
elementos deben cumplirse para que se pueda considerar una marca como tal; por lo que

se puede mencionar lo siguiente:

- “Distintividad: Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que
intrinsecamente deben reunir un signo para contar con la proteccién juridica, sin
embargo, coinciden en conceder importancia a la fuerza distintiva del signo con respecto
a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado aptitud
distintiva suficiente, condicion que se traduce en esa potestad necesaria de
individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos
y distinguirlos de los otros, es decir, de aquellos a los que la marca no protege. Este
caracter distintivo esta directamente relacionado con los productos o servicios que va a
distinguir, y mientras el signo esté mas alejado de las caracteristicas genéricas y

descriptivas de los productos, sera mas distintivo de ese producto.

- Perceptibilidad: Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para
ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado
por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y
apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresidn material identificable,

soportado en una o0 mas letras, numeros, palabras, dibujos u otros elementos individual

8




y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del

producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser

identificada con facilidad.

- Susceptibilidad de representaciéon grafica: Es la aptitud que tiene un signo de ser
descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes escritos, para
que sea perceptible y ser captado por el publico consumidor. La representacion gréfica
del signo es una descripcidn que permite formarse la idea del signo objeto de la marca,
valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idéneo,

siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente sefialado.™

De lo anteriormente escrito puedo establecer que una marca es el emblema o la carta
de presentacién de uno o varios productos, ya que es tan consecuente que se empiece
con un objeto y se termine poniendo muchos mas al mercado siempre de la misma marca,
lo que contrae que si ha tenido una aceptacion masiva, entre los consumidores y
consumistas por ende los otros elementos seran aceptados con agrado y por ende

adquiridos.

° Natareno Gomez, Evelin Yulisa. Inscripcion de marcas sonoras bajo el amparo de la legislacion
guatemalteca. Pags. 18-19.
9
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1.5. Clasificacién de marcas

Segun el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de
la Republica:

a. “Marcas de productos: Signos distintivos identificadores de productos para el comercio

o el resultado de la produccién industrial.

comercializacién o produccién de bienes, se dedican al desarrollo de determinadas

actividades en beneficio de sus usuarios.

c. Marcas colectivas: Signos cuyo titular no es una persona individual, sino una
colectividad de personas con requisitos determinados y cuyo uso esta previamente

regulado por normas especificas.

. Marcas de certificacion: Estas marcas dan certeza de calidad de los productos a los

Q.

cuales se aplica por cumplir estos con determinadas normas de calidad

preestablecidas.”

En la misma ley en la seccidén dos se establece otra clasificacion la que se indica a

continuacion:

10



sin un forma grafica especial, que son perceptibles en forma visual y cuya lectura y

pronunciacion es su nota caracteristica y distintiva.

- Marcas figurativas: signos distintivos conformados por figuras especiales y

caracteristicas identificables unicamente por su forma y visualmente.

- Tridimensionales: marcas que se caracterizan por ser perceptibles al tacto y a la vista,
por su especial forma de presentacion, en ellas se incluye todo signo distintivo

perceptible en tres dimensiones.

- Mixtas: Marcas constituidas por figuras y palabras, siendo entonces una combinacién
de signos y figuras perceptibles visual y auditivamente pero identificables en su conjunto

de palabras o grupo de palabras y signos o figuras”.

Es de suma importancia indicar que la ley no tiene estas dos clasificaciones en el orden
consignado, lo anterior es la suma de lectura y andlisis del cuerpo legal, ademas se pudo
constatar que independientemente de futuras necesidades con respecto a propiedad
intelectual y nuevas fuentes de derecho, la normativa abarca todo lo necesario para el

resguardo de derechos derivados por concepto de marcas.

11
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CAPITULOII

2. Regulacién interna de marcas en Guatemala

La empresa comercial e industrial tiene como fin primordial, el ser lider en cuanto a
abastecimiento de productos, en el mercado nacional o internacional, la competencia leal

y sobre todo ofrecer un nivel de calidad y mantenerla.

Ahora bien una caracteristica principal en el ambito de mercadeo es; que en un principio
no se ofrece un producto sino una marca, la cual debe ser respaldada y no solo de
prestigio sino ademas juridicamente, ya que si la misma tiene una publicidad y una
mercadotecnia adecuada, acaparara la mente del consumidor, pero que sucede con el
resguardo de la marca, los derechos y las obligaciones que se confieren como
consecuencia de una invencidén, como evitar que la plagien o que pueda ser adjudicada
a otra persona o entidad; afortunadamente en Guatemala todo lo relacionado con marcas
esta debidamente legislado a nivel constitucional, y ordinario, por lo cual es de suma
importancia que se conozca cada una de las prerrogativas que fueron acordadas con

antelacion y que seran establecidas concretamente en los incisos posteriores.

2.1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

La base constitucional de la propiedad industrial esta contemplada en el Articulo 42, de

la carta marga el cual indica el reconocimiento del derecho de autor y el derecho de

13
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inventor; los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o 4~
invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales, ademas en el mismo
cuerpo legal, Articulo 43 se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo,

salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.

Los anteriores articulos constitucionales reconocen como inalienables los derechos
nacidos como consecuencia de la propiedad intelectual e industrial, mismos que estan
relacionados con inventos, marcas, y patentes ademas de nombres comerciales e incluso
la publicidad. La propiedad de un invento, puede garantizarse por medio de una patente,

que es entregada al inventor, posteriormente de un procedimiento administrativo.

Por lo citado también se puede estipular que la Ley de Propiedad Intelectual en el primer
considerando indica que la Constitucion Politica de la Republica reconoce y protege el
derecho de libertad de industria y comercio, asi como el derecho de los inveritores, como
derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la

propiedad exclusiva de sus creaciones.

Ahora bien ;qué es especificamente lo que protege el Estado de Guatemala a nivel
constitucional con respecto a la propiedad intelectual e industrial? La Carta Magna
resguarda los inventos, patentes, marcas, nombres comerciales e incluso la publicidad,
ademas de garantizar el acceso directo y de cualquier individuo al registro respectivo a
fin presentar sus solicitudes y recibir en el tiempo prudencial, resoluciones mediatas e

inmediatas en materia de propiedad intelectual.

14



2.2 Ley de propiedad industrial

Antes de analizar situaciones generales y especificas de la Ley de Propiedad Industrial
Decreto 57-2000, es de suma importancia establecer datos historicos de la propiedad
industrial tanto a nivel general como estrictamente en el caso de Guatemala por lo que

se procede de la siguiente manera:

“Al nacer con la revolucion industrial (principios del Siglo XVIII) la producciéon de
mercancias mecanizadas se incrementa el comercio que es el de no vender una sola
clase de articulos sino una cantidad y variedad enorme de ellos. Surge entonces la
propiedad industrial pues se origina la necesidad en el comerciante de distinguir los
productos por los elaborados o distribuidos con una designacion que permitiera

identificarlos de los producidos por otros comerciantes.

Utilizando la marca que se encuentra universalmente reconocida como los medios
utilizados por los productores o distribuidores para identificar los productos que fabrican
0 que venden. Gracias a esa identificacidon es posible distinguir los productos segun su

origen o procedencia.

Es en la edad media que la marca asume la verdadera proteccion al poseedor de las
mismas y a los consumidores contra los engafnos de los usurpadores de las marcas ya
que el estado comenz6 a proteger a los industriales y comerciantes independientemente

de la nobleza de los mismos y fue en 1373 que el estado impuso a los tejedores de

15



personas naturales o juridicas, sin autorizacion previa”.1?

Los antecedentes histdricos siempre seradn elementos de gran importancia para la
comprensién de un tema juridico, ya que se deben tomar en cuenta las consideraciones
que fueron motivos para el surgimiento de cuerpos legales que hasta el dia de hoy siguen
estando en vigencia, obviamente a extensas ampliaciones y reformas pero con bases

plenas y sélidas, basadas en estudios, analisis e incluso derecho comparado.

“Valorando con plenitud el adjetivo industrial, no parece surgir obstaculo para atribuirle a
la expresion de propiedad industrial aun contra practica de los autores un doble
significado. De ellos, el mas amplio y el menos usual puede referirse al aspecto

patrimonial que representan para sus duefios todas las empresas fabriles.

En acepcibn estricta, la mas usual y por ello la que se abordara primeramente aqui, es la
que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con creacién o descubrimiento de
cualquier invencion relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante,
con la creacidén de signos especiales con lo que aspire a distinguir de los similares los

resultados de su trabajo.

Constituye la propiedad industrial el derecho atribuido a determinadas personas para

explotar exclusivamente, durante cierto nimero de afos, las actividades fabriles objeto

0 Palacios, Azucena, Josefa V. La propiedad industrial. Pag. 5
16



designan la procedencia de los articulos fabricados y comerciales.

Consecuencias sociales de mayor relieve cabe descubrir en la otra acepcién propuesta
para la propiedad industrial; la cual, si se quiere evitar con facilidad equivocos, podria
denominarse también propiedad de los industriales pero entendida como aquella parte
de su patrimonio general que esta afectada a las actividades fabriles caracteristicas y los
incrementos de la fortuna particular que procedan de las ganancias acumuladas en la

explotacion industrial.”!!

Considerando un poco de historia referente a la propiedad industrial en Guatemala se
puede estipular que “en la regidn centroamericana el primero en contar con una
legislacion sobre propiedad industrial fue Guatemala en el afo de 1887 y el ultimo en
legislar fue Honduras, cuya primera ley fue emitida en 1902; inicialmente cada uno de los
paises del istmo contaron con una legislacion rudimental que regulaba los distintos
derechos que comprenden la propiedad industrial, Nicaragua la obtuvo en 1889, Costa
Rica tuvo su primera legislacion en 1896; una década antes Guatemala habia obtenido
su primera legislacidn sobre propiedad industrial; siendo los dos ultimos paises en regular

sobre dicha materia, El Salvador en 1901 y Honduras en 1902.712

! Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Pag. 473.
2Quinto Garcia, Maria Cristina. La competencia desleal entre industrias productoras de
medicamentos en la sociedad guatemalteca. Pag. 9.
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Por lo anterior descrito se puede visualizar la importancia que alcanzo el tema de ' e 7
propiedad intelectual e industrial ya que fue en aumento el interés por legislar sobre dicho

tema, y es satisfactorio que Guatemala es la cuspide en cuanto a esta materia.

“La oficina de patentes originalmente funcion6 como una dependencia del Ministerio de
Fomento, conforme una legislacién especial en materia de marcas, creada por Decreto
Legislativo 148 de fecha 20 de mayo de 1886. Mediante el Decreto 882 del 31 de
diciembre de 1924 nace a la vida juridica la Oficina de Marcas y Patentes, como
dependencia del Ministerio de Economia y Trabajo, habiendo pasado a formar parte del

Ministerio de Economia segun Decreto 1117 del Congreso de la Republica.

Con la aprobacién del Decreto 26-73 del Congreso de la Republica se derogd toda
legislacién sobre la materia, dando origen al Registro de la Propiedad Industrial, con
caracter de direccién, oficina que suspendié sus actividades el 13 de enero de 1983,
segun Acuerdo Ministerial 19-83, habiendo entrado en funciones nuevamente el 19 de
julio de 1983 segun Acuerdo No. 305-83 del Ministerio de Economia. Con la aprobacién
del Decreto 33-98, del Congreso de la Republica, Ley de Derechos de Autor, se
establecié que el Ministerio de Economia transformaria el Registro de la Propiedad
Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual. Con la aprobacién de la Ley de

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

18
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competencia en materia de propiedad industrial quedo en el registro de la propieda

intelectual.”3

En parrafos anteriores se establecio, que todo tipo de cuerpo legal esta sujeto a extensas
reformas, ampliaciones y derogatorias y exactamente fue lo que sucedié con la legislaciéon
en materia de propiedad intelectual e industrial, hasta llegar al Decreto 57-2000 que es
la ley en plena vigencia con respecto a estos temas en Guatemala, misma que es

completa pero debe mejorarse algunos aspectos para que sea mas eficaz y célere.

Como se indico con anterioridad la propiedad industrial esta debidamente legislada, a fin
de resguardar derechos y obligaciones ademas existe el derecho de propiedad industrial
que es una “una rama del derecho del derecho privado que se ocupa de los principios,
instituciones y disposiciones relativas a la constitucién, vigencia y prescripcion de las
marcas en sus diferentes modalidades, nombres comerciales, expresiones de publicidad,
patentes de invencidn, modelos de utilidad y disefios industriales, los derechos y
obligaciones de sus titulares, a la calificacion de actos de competencia desleal y violacién
de derechos de propiedad industrial, de las acciones penales y civiles para hacer valer
dichos derechos y las sanciones correspondientes por actos de competencia desleal y
violacion de derechos de propiedad industrial, asi como a la organizacidén técnico-

administrativa de Registro de la Propiedad Intelectual y su competencia.

13 Rodas Solis, Servio Estuardo. El derecho de propiedad industrial y el pensum de estudios de la
carrera de ciencias juridicas y sociales de la Universidad de San Carlos. Pag. 37.
19



Con base en el concepto de propiedad industrial, podemos afirmar entonces que,
propiedad industrial es el derecho de las personas de usar, comercializar y disponer
conforme a la ley y dentro de los limites de la misma, de marcas, nombres comerciales o
expresidon de publicidad, patentes de invencion, modelos de utilidad o disefios

industriales.

Los campos de la produccién humana son reconocidos y otorgados con exclusividad de
conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica; que cuando se refiere a los distintivos que ocupan su ejercicio, siempre los

llama derechos de propiedad industrial.”!4

Cuando se es propietario de un, producto, marca, patente o invento, ademas de todos
los derechos derivados del mismo también hay responsabilidades y procedimientos que
deben cumplirse con rigurosidad, ya que de ellos depende que el articulo este reconocido
legalmente y haya prueba de lo mismo. El proceso esta detallado en la ley indicada; a lo
largo de la presente investigacion se hara énfasis en cuestiones que deben tomarse en
cuenta para solidificarlo, como es el caso de la celeridad e inscripcibn a nivel

internacional.

En el segundo considerando del Decreto 57-2000 se indica que Guatemala, como parte
del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, debia promover por

medio de su legislacion interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente

14 |bid. Pag. 38.
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los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y disefios industriales

y los de los titulares de marcas de fabrica o de comercio y nombres comerciales.

Por lo que se creé la Ley de Propiedad Industrial, que tiene por objeto la proteccion,
estimulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicacién en el campo de la
industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisicion, mantenimiento y
proteccidn de los signos distintivos, de las patentes de invencion y de modelos de utilidad
y de los disefios industriales, asi como la proteccién de los secretos empresariales y
disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal y sin perjuicio de
los requisitos toda solicitud debe dirigirse al Registro y regirse con lo dispuesto en los

Articulos 61 y 62 del Codigo Procesal Civil y Mercantil.

La patente como titulo de propiedad de un invento resguarda, la invencion, la utilidad y
los disefios industriales, entiéndase estos como la apariencia que tiene el producto
inventivo. En cuanto al periodo especifico de proteccidn de las caracteristicas antes

mencionadas se puede estipular de la siguiente manera:

- Patente de invencién: 20 afios

- Patente de modelos de utilidad: 10 ainos.

- Registros de Dibujos y Disefnos Industriales: 10 afos, teniendo la oportunidad de
renovarlos por cinco afos mas.
Los distintos signos distintivos de servicios o productos, son los denominados legalimente

como marcas las que pueden ser de tipo:

21



- Denominativo
- Figurativo

- Mixto

- Tridimensional
- Offativo

- Sonoro

Otra situacion que es objeto de proteccidn son: los nombres comerciales, que es la forma
en que se puede distinguir una empresa, por medio de un signo denominativo o mixto, y
la publicidad, ya que es la que tiene por finalidad atraer al consumidor con un anuncio
publicitario o una expresién llamativa. Tanto a marcas como a nombres comerciales y

publicidad se les da 10 afos de proteccion con derecho a renovacion.

2.3 Arancel del Registro de Propiedad Intelectual

Un arancel, es concerniente a la tarifa oficial que determina los derechos que se han de
pagar en varios ramos, en este caso las tasas y honorarios establecidos en el cuerpo
legal que contiene el arancel de propiedad intelectual, constituyen los pagos obligatorios
que deben cancelar al Registro de la Propiedad Intelectual las personas individuales o
juridicas que tramiten signos distintivos, patentes de invencién, modelos de utilidad
industriales; asi como por la obtencién de informes, certificaciones y otras operaciones

registrales.

22
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cobraran seran referentes a operaciones destinadas a:

a) Signos distintivos
b) Patentes de Invencion, modelos de utilidad o disefios industriales

c) Otros procedimientos registrales

Los fondos que se obtengan de la aplicacion del Articulo 2, literales a) y b), tendran la
calidad de ingresos propios del Registro de la Propiedad Intelectual y se destinaran
exclusivamente para los gastos de inversion y funcionamiento de dicha dependencia,
especialmente para la implementacién de sistemas de automatizacion informatica y

capacitacion de su personal.

Los ingresos que se perciban por aplicacion del Articulo 2, literal c), se distribuiran de la

siguiente forma:

a) Un sesenta por ciento (60%) para el Registro de la Propiedad Intelectual, debiendo

ingresarlos a su cuenta de ingresos propios.

b) El cuarenta por ciento (40%) restante, ingresara a la cuenta del gobiemo de la republica

fondo comun.

23
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Los ingresos que se perciban por la venta de formularios, se destinaran a la impresion y
compra de los mismos; asi como de materiales similares. Los honorarios que se obtengan
derivados honorarios por servicios, constituiran un fondo que mensualmente sera
distribuido equitativamente por el Registrador de la Propiedad Intelectual entre el

personal presupuestado de la dependencia.

2.4 Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA

“Desde 1991, Guatemala se adhirié al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), dando inicio a la liberacidn comercial a través
de tratados de libre comercio. El TLC-DR-CAFTA es un acuerdo que abarca el comercio
de productos y servicios, contiene normas de apoyo a las inversiones, proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, acceso a las contrataciones de los gobiernos y respeto
a las leyes laborales y ambientales. También contiene normativas para mejorar la
transparencia y solucionar las controversias que pudieran derivarse del intercambio
comercial. EIl TLC DR-CAFTA fue ratificado por el Congreso de la Republica, segun
Decreto nimero 31-2005, publicado en el Diario oficial el 16 de marzo de 2005 y entr6 en

vigencia el 1 de Julio de 2006.

La negociacién del TLC DR-CAFTA inici6 en afo 2001, cuando los presidentes

Centroamericanos hicieron la solicitud al Presidente George Bush posteriormente, el

Congreso de los Estados Unidos fue notificado de las intenciones de negociar un TLC
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informacidn y propuestas.

En el mes de agosto del 2001, la autoridad de promocion comercial fue aprobada por el
Senado y el Congreso de Estados Unidos. Se faculté al Ejecutivo para agilizar las
negociaciones. En enero de 2003 se iniciaron oficialmente las negociaciones, se fijo una
fecha para finalizarlas y se establecid la estructura y cronograma del proceso. Las
negociaciones se llevaron a cabo durante el resto del afio 2003 y finalizaron el 17 de
diciembre del mismo afio con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quedando

pendiente Costa Rica, que termind el proceso el 25 de enero de 2004.

El 5 de agosto de 2004, la Republica Dominicana negocié y suscribié la adhesion al
Tratado, razén por la que se denominé: Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana
Centroamérica-Estados Unidos. Como consecuencia de la entrada en vigencia del TLC
DR-CAFTA en Guatemala, se ha visto una mejora en la organizacion de diferentes grupos
de artesanos, agricultores, productores de bienes y servicios, que incluye, exportaciones,
importaciones, que atrae la inversion extranjera y genera empleo y ademas es promotor
de normas que regulan la propiedad intelectual. Los beneficios del tratado van
encaminados a un crecimiento progresivo, condicionado a que el Gobierno ejecute
politicas de comercio exterior acorde a las necesidades del pais; y provea normativa

juridica que atraiga la inversion tanto nacional como extranjera.”'s

S Rueda Duarte, Soaira Hypatia. El tratado de libre comercio DR-CAFTA y su vinculacién con el
registro de la propiedad intelectual en Guatemala. Pag. 31.
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mencionar que desde el aflo 2010, por iniciativa del Gobierno de Guatemala, los

ministros responsables de Propiedad Intelectual de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panama e incluso la Republica Dominicana, se reldnen
periédicamente con el objetivo de dialogar y disefiar estrategias para una gestién integral
de politicas publicas sobre los diversos topicos de la Propiedad Intelectual asi como para
las politicas de innovacion relacionadas con la propiedad intelectual, quienes a su vez

establecen un mecanismo de implementacidn y seguimiento de las mismas.

Los paises en las reuniones sostenidas han llegado a conclusiones contundentes como
qué para hacer de la propiedad intelectual un elemento disponible para el desarrollo de
los paises, esta debe constituirse en una herramienta practica y efectiva que incentive la
produccién y la creacién intelectual, argumentando que la produccién de conocimiento
como la generacién de valor, con base en la creacion intelectual y su consecuente uso y
difusidén, son herramientas fundamentales para producir bienes y servicios innovadores

capaces de integrarse mas efectivamente en los mercados mundiales.

Ademas se comprometieron a tomar las medidas necesarias para disponer de
indicadores de propiedad intelectual y crear capacidades de andlisis econémico que
permitan apoyar en la formulacién de diagnésticos y estudios de impacto que contribuyan
y fortalezcan el disefio de medidas, estrategias y/o politicas publicas de innovacion,
competitividad, creatividad y promocién de comercio. Se considera como necesario

trabajar en diversos programas que favorezcan la aplicacion efectiva del sistema de
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propiedad intelectual en el contexto de promover la creatividad, la utilizacion de los
resultados de la innovacién, la transferencia de tecnologia de la academia y centros de
investigacion, disefiando, nuevos modelos de negocio y cadenas productivas que

favorecen el desarrollo econémico de los paises.

Otro avance es la firma del Acuerdo y Convenio de Cooperacién entre las Oficinas de
Derecho de Autor y Propiedad Industrial de Centroamérica y Republica Dominicana, con
el cual se fortalece el compromiso de los paises de continuar acciones que promuevan
la cooperacién e intercambio de experiencias, a fin de poder encontrar ayuda y
soluciones con la practicas utilizadas y que han dado resultados positivos en los paises

involucrados.

Como es de uso coloquial entre los estudiosos del derecho, todo lo que sucede a nuestro
alrededor puede ser susceptible a ser fuente de derecho por lo que el despertar de grupos
olvidados y discriminados como es el caso de los pueblos indigenas, también ha surtido
efecto en materia de propiedad industrial ya que recientemente la Comisiéon de Pueblos
Indigenas del Congreso de la Republica dio un dictamen favorable a la iniciativa de ley
que busca proteger la propiedad intelectual de la vestimenta textil maya. Esta mocién
pretende aprobar las reformas al Decreto 33-98 del Organo Legislativo, Ley de Derechos
de Autor y Derechos Conexos y Reformas al Decreto 57-2000, Ley de Propiedad

Industrial.
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mujer y ademas garantizarie el goce de sus derechos en igualdad de género.
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CAPITULO Il

3. Regulaci6n internacional de marcas

A lo largo del presente trabajo investigativo se han dados citas bibliograficas, doctrinarias
y de realidad nacional sobre lo que es la propiedad intelectual, industrial, marcas,
patentes, etc. dando una breve resena histérica y enfocandose directamente en leyes

guatemaltecas.

En este apartado se dara al lector otra perspectiva, con respecto a los temas citados ya
que se abordaran situaciones relacionadas con el Derecho Internacional, ya que
partiendo de la idea, de una regulacion internacional de marcas, es necesario indicar que
la misma es tema de derecho internacional y se cita especificamente en el area privada.
Ahora bien ;Qué es el derecho internacional? ¢ Cuales son las divisiones del Derecho
internacional? ; Como se inmiscuye la propiedad intelectual en el derecho Intemacional?
dichas respuestas se estableceran de una forma concreta y directa a fin de no extenderse
en el tema ya que no es el medular en la investigacién pero que de alguna forma se pueda

hacer un hincapié que permita tener una representacién mas concisa y plena.

3.1 Derecho internacional

El derecho internacional puede definirse como un conjunto de normas juridicas que

regulan las relaciones de los Estados entre si.
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Otra definicién indica “es el ordenamiento juridico de la comunidad internacional que\ )
comprende un conjunto de normas emanadas de fuentes especificamente
internacionales, comprendiendo un conjunto de principios, costumbres y reglas
reconocidos como obligatorios por los Estados soberanos y otras entidades a las que se
ha otorgado personalidad internacional; el derecho es ahora aplicado en mayor medida

a los individuos en sus relaciones con los Estados.”'6
3.1.1 Derecho internacional publico

“El derecho internacional publico es el conjunto de normas que procuran una convivencia

pacifica entre los Estados.”!”

Otra definicién indica que “el derecho internacional publico es el conjunto de principios y
reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la

comunidad internacional.”8

Con respecto a su denominacién se puede indicar que “es derecho fecial debido a que
en Roma habia un funcionario especial encargado de las formalidades relativas a las
declaraciones de guerra y a la conclusion de tratados de paz, aqui se ve como en sus

origenes el derecho internacional publico se involucraba con la guerra y la paz,

16 L6pez Bassols, Hermilio. Derecho internacional puablico contemporaneo e instituciones basicas.
Péags.1-2
7 Larios Ochaita, Carlos. Derecho internacional puablico. Pag. 193.
18 Accioly, Hildebrando. Tratado de derecho intemacional publico. Pag. 216.
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el llamado derecho de ia guerra, para aceptar unicamente la paz el derecho internacional
publico como expresion de este derecho de la paz, también denominado derecho

internacional de las naciones porque va mas alla de estos.

La Corte Internacional de Justicia ya ha utilizado indistintamente los términos derecho
internacional, derecho de gentes y la Ley de Naciones. Hoy en dia es consenso entre los
autores que aun cuando el sujeto propio del derecho internacional en general no son las
naciones sino los Estados, este término es el que mejor describe la naturaleza de dicho
derecho; se elimine el derecho de gentes ya que la palabra gentes hoy en dia carece de
significado internacional y se evada ley de naciones porque la nacién no es sujeto propio

del derecho internacional, aun cuando es comun que una sola nacion forme un Estado.”!®

“Las disciplinas juridicas mas importantes que han ayudado en la formacién del derecho

internacional publico son las siguientes:

a) El derecho constitucional: Que fija los patrones formales dentro de los cuales el Estado
debera encuadrar en el contexto del derecho internacional publico;

b) El derecho administrativo: Que fija los procedimientos y sefiala los 6rganos
competentes de su quehacer en el campo del derecho internacional publico;

c) El derecho financiero: Nos da los lineamientos de las disposiciones arancelarias en el

campo de la integracion y cooperacién internacional;

19 Larios Ochaita. Op. Cit. P4g. 233.
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d) El derecho mercantil: Que nos presente el camino del actuar de las grandes

"

sociedades muitinacionales, transnacionales y también el camino a seguir en la
cooperacion e integracion de los Estados;

e) El derecho penal: Que nos fija la tipificacion y encuadramiento y criterio de los delitos

de caracter interacional, tales como las figuras relativas a la trata de personas, plagio

intelectual, trafico internacional de drogas, etc. Algunos refieren esto al derecho
internacional privado;

f) El derecho civil: Que regula las situaciones juridicas de personas juridicas e individuales
frente al que hacer juridico internacional.

A continuacién se mencionan otras disciplinas no juridicas que mas han concurrido a la
formacidn sustantiva del derecho internacional publico:

a) La historia: Que nos muestra el desarrollo de las diferentes instituciones de derecho,

el contexto natural en el que las mismas aparecieron, la formacion de los Estados, la

geopolitica que ha favorecido la aparicion de determinadas tendencias juridicas y
politicas, etc.

b) La ciencia politica: Que nos demuestra los fundamentos del actuar de los Estados en

el contexto de la comunidad internacional y la transformacion y aparicion de los
diferentes sujetos del derecho internacional publico,
c) La sociologia: Que nos fundamenta la idea de que los sujetos ultimos y destinatarios

del derecho internacional publico son los individuos y las sociedades y
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d) La economia: Que nos muestra los fundamentos del cambio de los polos de poder que NGRS

-

influyen en el derecho internacional publico y los criterios de los mismos.”?

El derecho intemacional publico es sumamente extenso, ya que abarca muchas materias
de estudio, las cuales deben ser respaldadas por ciencias auxiliares que ayuden a
robustecer el andlisis de las mismas al momento de emplearlas en casos concretos, tal
como de indico existen disciplinas juridicas y ciencias no juridicas que son de importancia

en el estudio de esta rama del derecho.

3.1.2 Derecho internacional privado

En cuanto a su naturaleza juridica se puede indicar, que “el derecho internacional privado
es una rama del derecho intemacional en general.”' Otra teoria indica que “es una rama
del derecho privado interior, aunque pudiera confundirse con lo que constituye una de las

principales fuentes del derecho internacional privado con el derecho mismo”.%

“El Derecho Internacional Privado se esfuerza en llevar a cabo una funciéon supranacional

con medios predominantemente internos, estatales”.z

20 Ortiz, Ahlf Loretta. Derecho internacional publico. Pag. 114.
21 Larios, Carlos. Derecho internacional privado. Pag.17.
2 QOrellana Garcia, Carlos. Derecho internacional privado. P4g. 120.
2 pérez Vega, Eloisa. Derecho intemacional privado. Pag. 34
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indicando que sobrepasa los limites nacionales, es decir es regido por un érgano interno

pero se proyecta a un nivel internacional.

“El nombre de derecho internacional privado, dado a nuestra materia, no siempre ha
existido; aun en la actualidad, como se dijo antes, no es un nombre que satisfaga a todos
los juristas. Entre los nombres, que en el curso de su formacidn ha recibido nuestra
materia, se pueden mencionar los siguientes: ius gentium, ius gentium privatum en el
contexto del derecho romano, conflicto de leyes, colision de leyes, comitas o cortesia,
derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones

combinadas, y otros.
“El derecho internacional privado tiene como caracteristicas principales las siguientes:

- Derecho interno, porque lo aplica un érgano interno y porque sus normas se encuentran
en el derecho interno de cada Estado, generalmente; es decir, que sus normas forman
parte de la legislacion ordinaria de cada Estado, y se encuentran contenidas en las
diferentes leyes;

- Derecho adjetivo, pues su funcién es indicar, sefalar;

- Derecho particular, porque siempre existe un interés particular, persona;

-Derecho positivo, pues sus normas son ciertas y verdaderas; cada pais las emite para

dar facilidad de solucion;
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nacion;

-Derecho prejudicial, porque antes de aplicar el derecho de un determinado Estado, hay
que acudir a la norma, ya que ésta, prevalece sobre los intereses concretos de los
Estados;

- Derecho publico, porque no oye la intencién o la voluntad de los individuos, son normas
abstractas que se aplican sin discriminacion; - derecho universal, porque es aplicable
en y a todos los Estados;

- Derecho espacial, pues se aplica en el espacio.”?*

En el Derecho Internacional Privado, es un fundamento en el derecho interno del pais
pero con un objetivo de darse a conocer a nivel internacional, considerando y dandole la

importancia plena al interés particular y al analisis de la legislacién extranjera y el derecho

comparado.

“El derecho internacional privado esta relacionado con todas aquellas ramas del derecho
en las cuales existe la posibilidad de un conflicto, debido a los diferentes contenidos
sustantivos o adjetivos en los diferentes estados que conforman la comunidad
internacional. En general, el derecho internacional privado esta relacionado con el
derecho civil, penal, procesal, notarial, laboral, maritimo, aéreo, espacial, administrativo,

fiscal, mercantil e internacional publico etc.

24 Salazar Estrada, Maria José. Las limitaciones de la aplicacion del principio de autonomia de la
voluntad en el derecho internacional privado. Pags. 12-14.
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internacional privado con el derecho civil, que al principio y en la actualidad, todavia
algunos juristas consideran que el derecho internacional privado, como materia, debe
llamarse con el nombre genérico de derecho civil internacional privado. Las cuestiones
mas directamente relacionadas y las mas comunes en este campo son las atinentes a
la capacidad civil, bienes, matrimonios, divorcios, obligaciones en general, contratos y

sucesiones.

- El derecho penal: ha sido siempre consenso que las leyes penales son territoriales,
razon por la cual muchos autores excluyen esta relacidén; ademas, cuestiones como la
extradicidn y el asilo, muchas veces se incluyen dentro del estudio del derecho
internacional publico. Aqui se establece que lo que mas directamente interesa es incluir
todos aquellos delitos cometidos por extranjeros en territorio ajeno, y que afectan a un
Estado, o personas de diferente pais al del autor del delito, por ejemplo, la falsificacion

de la moneda, el trafico de estupefacientes, falsificacién de valores, etc.

- El derecho procesal: se refiere a aspectos como la naturaleza de las acciones judiciales,
la competencia internacional, la naturaleza y aceptacidn de la prueba, la ejecucidén de
sentencias extranjeras, el valor de cosa juzgada, la recepcion de pruebas en el

extranjero, la validez de los titulos ejecutivos, etc.

- El derecho notarial: aqui se consideran aspectos como validez de los documentos

otorgados o provenientes del extranjero, validez de los documentos extendidos por los
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registros civiles, requisitos para que dichos documentos adquieran validez y fuerza —

probatoria en los diferentes estados, exigencia de la protocolizaciéon en algunos estados,

formas externas de los documentos, etc.

- El derecho laboral: cuestiones relacionadas con la contratacion de trabajadores
extranjeros y sus consecuencias. indemnizacién, porcentaje legal de salarios
comparado con el total de salarios devengados por los nacionales, accidentes de
trabajo, condiciones minimas de trabajo, respeto objetivo al derecho al trabajo frente a

las pricridades nacionales, etc.

- El derecho maritimo: asuntos referentes a contratos de transporte — letras de transporte
maritimo — accidentes, abordajes, contratos de ajuste de la gente de mar, contratos de
fletamento, naufragios, hipotecas de buques, averias, asistencia, salvamento, seguros,

pérdidas y dafo a las mercaderias transportadas, etc.

-El derecho aéreo: rama joven del derecho en general pero ya bastante desarrollada,
cuestiones referentes a hipotecas aéreas, responsabilidad civil proveniente de lesiones
o0 muerte, responsabilidad civil provocadas por atrasos en vuelos ordinarios, por dano,

averia, extravio y pérdida de equipaje, carga y correo”.%

% Ibid. Pags. 17-18.
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Como ya se indico, el interés particular, es de relevancia en la aplicacion del derecho ~4as”"

internacional privado, obviamente empieza de una forma interna pero se consideran otras

legislaciones y opiniones que deben tomarse en cuenta para la resoluciéon de un conflicto.

- “El derecho espacial: aqui se puede incluir la responsabilidad civil proveniente de caida
de objetos espaciales, interferencias provocadas por satélites estacionados en el
espacio, responsabilidad civil proveniente de la caida del contenido transportado por

satélites supuestamente inofensivos, etc.

- El derecho administrativo: en nuestros tiempos, es comun tener problemas
provenientes del incumplimiento de contratos administrativos internacionales, por
concesiones otorgadas a transnacionales y no respetados por cualquiera de las partes,

etc.

- El derecho fiscal: aspectos relacionados con la calidad de comerciante, titulos de
crédito, quiebras, fuerza probatoria de los libros de contabilidad, seguros, hipotecas

prendarias, etc.

- Derecho mercantil: puesto que el derecho mercantil trata las relaciones entre los
hombres constituyentes del comercio, utilizandose como medio para la circulacion de

los bienes entre los productores y consumidores; regulando asi su relaciéon contractual,
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legales y econdmicas.”?

Las anteriores ramas del derecho tienen relaciéon con el Derecho Internacional Publico
ya que tienen una base econdmica, y procesal que son la base de la mayoria de los
litigios que particulares pueden tener y que necesitan que sean resueltos de forma

mediata o inmediata o por lo menos en un tiempo prudencial.

“Los principios estructurales o sistematicos del derecho intermacional privado, integrados
por aquellas pautas o criterios juridicos directivos de los que no es posible extraer
directamente resoluciones, pero que forman a partir de ciertos valores juridicos el
contenido de un sector de normas del derecho internacional privado, y que pueden ser
determinados tanto inductivamente, analizando ese sector de normas, como

histéricamente, atendiendo al proceso de formacidn y desarrollo del sistema.

Este caracter lo poseen los principios de personalidad y de territorialidad del derecho,
que encuentran expresion tanto por la existencia de una vinculaciéon personal territorial
con el ordenamiento al que pertenece, en el sector de la nacionalidad a través de los
criterios del ius sanguinis y ius soli en la atribucion de la nacionalidad de origen v,
asimismo, en el sector de la tutela judicial de los derechos, del derecho procesal

afirmando la competencia de nuestros tribunales en litigios internacionales sobre la base

% |bid. Pag. 19.
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de foros o criterios personales o territoriales. Se trata de principios abiertos, que permiteh\

diversas concretizaciones.

Ademas de los anteriores también existen los principios de regulacién o principios en
forma de norma juridica, que a diferencia de los anteriores, no se limitan a informar un
sector del derecho internacional privado, sino que ofrecen ya una respuesta juridica

inmediata para regular situaciones de la vida privada internacional.

Se trata, pues de principios que se condensan en una regla directamente aplicable. Se
diferencian de las normas generales en que les corresponde una destacada importancia
en el conjunto de la regulacidn, pues expresan una linea directiva del sistema del derecho
internacional privado. Ejemplos de estos principios los encontramos en el sector de la
contratacién, en el principio de Autonomia de la voluntad, que permite a las partes elegir
ellas mismas el derecho aplicable a su contrato, y en el sector de la regulacion de la
condicién juridica de los extranjeros, en los principios de igualdad y de reciprocidad, que
suponen una idea de retorsién, en cuando se condiciona el goce de derechos por los
extranjeros a que el ordenamiento del que proceden se atribuyan los mismos derechos a

los nacionales.”?’

Los principios son enunciados normativos en las que estan asentadas definiciones,
instituciones, ramas del derecho etc. Ademas los jueces los utilizan para la interpretacion

del derecho y asi poder fallar adecuandose a un caso especifico, y obviamente las

7 |bid. Pag. 21.
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cuestiones de Derecho Internacional Privado no quedan exentas de la aplicacion y

conocimiento de principios.

Para finalizar se puede definir el derecho internacional privado como: “el conjunto de
principios que determinan los limites a la competencia legislativa de los estados, cuando
ha de aplicarse a aquellas relaciones de la vida real que pueden estar sometidas a mas

de una legislacion estatal”.?8

Otro autor lo define “como conjunto de principios, pues tiene el derecho internacional
privado un caracter autonomo de ciencia, hecha abstraccion de los sistemas positivos de
derecho internacional privado, y es asimismo derecho, porque, al actualizar su parte
puramente doctrinaria, ponen esos principios en accion para determinar la competencia

legislativa de los estados”.?®

Los principios seran de gran utilidad en el desenvolvimiento de casos a nivel interno, con
posibilidad de emanar internacionalmente, se debe resguardar la autonomia del derecho

interno y solo absorber lo que pueda ser materia de solucion de conflictos.

28 QOrellana. Op. Cit. P4ag. 31
2 Muiioz, Enrique. Derecho internacional privado. Pag. 45
41



3.1.3 Derecho internacional y propiedad intelectual

“Como regla general, existen tantas legislaciones nacionales como paises, pero también
es un hecho que, desde fines del siglo antepasado, la comunidad internacional ha
favorecido la adopcidn de instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial
y Derecho de autor con reglas comunes a las naciones que han participado activamente
en esos ejercicios. Los dos mas importantes se encuentran en vigor en mas de dos
terceras partes de los Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas, y estan
representados por el Convenio de Paris y el Convenio de Berna para la Proteccion de las
Obras Literarias y Artisticas (en adelante Convenio de Berna) firmado tres afios después.
Ambos constituyen la columna vertebral del derecho internacional de la propiedad
intelectual, en el sentido que ningun pais puede legislar en contra de lo que establecen

estos dos tratados o, al menos, no deberia.

La legislacion internacional contenida en los instrumentos multilaterales, se complementa
con la que esta contenida en los tratados comerciales, particularmente, los de libre
comercio —de caracter bilateral fundamentalmente, mismos que suelen incluir un capitulo
dedicado a las condiciones, en las cuales, las partes convienen en tratar el tema de los

derechos de propiedad intelectual y su observancia.”*

30 Rangel Ortiz. Horacio. La observancia de los derechos de propiedad intelectual.
http://www.wipo.int/edocs /pubd ocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf (Consultado: 15 de agosto
2017)
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El sistema muitilateral esta regido por una serie de acuerdos negociados y firmados por el
los paises involucrados, los cuales deben ser analizados y utilizados de la mejor manera

en la resolucién de litigios, pero no se debe olvidar de la autonomia del derecho interno

y la jerarquia constitucional.

3.2 Arreglo de Madrid
“El sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por dos tratados:

- El Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, revisado en Bruselas (1900), Washington

(1911), LaHaya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y en Estocolmo (1967),

enmendado en 1979;y

- El Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989 con la finalidad de que el
sistema de Madrid fuese mas flexible y mas compatible con la legislacién nacional de

determinados paises y organizaciones intergubernamentales que no habian podido

adherirse al Arreglo.

Los Estados y organizaciones que son parte en el sistema de Madrid se denominan en

su conjunto Partes Contratantes.

43



de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que

se hayan designado.

Solo puede presentar la solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la
persona fisica o juridica que esté vinculada - mediante el establecimiento, el domicilio o

la nacionalidad con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo.

La marca puede ser objeto de la solicitud intermacional sélo si ya ha sido registrada en la
oficina de marcas de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga el vinculo
necesario. No obstante, si todas las designaciones se efectuan en virtud del Protocolo la
solicitud internacional podra basarse en una simple solicitud de registro presentada en la
oficina de origen. La solicitud internacional debe presentarse en la Oficina Internacional
de la organizacién mundial de propiedad intelectual (OMPI) por conducto de la oficina de

origen.

En la solicitud de registro internacional se deben designar una o varias Partes
Contratantes en las que se solicita la proteccion. Con posterioridad, pueden efectuarse
nuevas designaciones. Podra designarse unicamente a las partes contratantes que estén
adheridas al mismo tratado que la parte contratante cuya oficina sea la oficina de origen.

Esta ultima no puede designarse en la solicitud internacional.
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La designacion de una parte contratante determinada se efectua en virtud del arreglo ow

del protocolo, dependiendo de cual de esos tratados sea comun a las partes contratantes
de que se trate. Si ambas partes contratantes son parte tanto en el acuerdo como en el

protocolo, la designacién se regira por este ultimo.

La solicitud internacional puede presentarse en espanol, francés o inglés, prescindiendo
del tratado o tratados por los cuales se rija, salvo que la oficina de origen limite la

posibilidad de eleccidén a uno o dos de esos idiomas.

La presentacion de la solicitud internacional esta sujeta al pago de la tasa de base (que
se reduce al 10% del importe prescrito para las solicitudes internacionales presentadas
por solicitantes cuyo pais de origen sea un pais menos adelantado, una tasa
suplementaria para toda clase de productos y servicios que exceda de la tercera, y un
complemento de tasa por cada parte contratante designada. Sin embargo, una parte
contratante en el protocolo que sea designada en virtud de éste podra declarar que el
complemento de tasa se sustituird por una tasa individual, cuya cuantia sera determinada
por esa misma parte contratante, aunque no podra exceder del importe que deberia

pagarse por el registro de la marca, en el ambito nacional, en su propia oficina.

Una vez recibida una solicitud internacional, la oficina internacional la examina con objeto
de determinar si se cumplen los requisitos del arreglo, del protocolo y de su reglamento
comun. Este examen se limita a los aspectos formales, incluida la clasificacién y la

comprensibilidad de la lista de productos y servicios.
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registro intemnacional, publica el registro internacional en la gaceta de la OMPI
(Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual) de marcas internacionales y notifica
que ha efectuado ese registro a todas las partes contratantes designadas. Se deja al
criterio de la oficina de marcas de esa parte contratante la determinacién, con arreglo a
la legislacion nacional aplicable, de cuestiones de fondo como, por ejemplo, resolver si la
marca reune las condiciones para obtener la proteccidén o si esta en conflicto con una
marca registrada anteriormente en una parte contratante especifica. La gaceta puede
consultarse en formato electrénico en las paginas del sistema de Madrid del sitio web de

la OMP1."3!

Muchos de los usuarios del arreglo de Madrid lo consideran como un medio practico y
rentable para proteger sus marcas en los principales mercados del mundo, mismo que
ha estado ampliandose hacia todos los horizontes ya que maneja situaciones de tipo

tecnoldgico, lo que hace mucho mas rapido el proceso.

3.3 Protocolo de Madrid

“Es un Tratado administrado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), en Ginebra. Entré en vigor en abril de 1996 y ha sido ratificado por numerosos

3! Reseifia del arreglo de Madrid http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summar_madrid
_marks.htmi (Consultado: 15 de agosto 2017).
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Japon, Australia, China, Rusia y, en octubre de 2004, la Union Europea (UE) como tal.

El Protocolo de Madrid ofrece a los titulares de marcas la posibilidad de proteger sus
marcas en varios paises mediante la simple presentacién de una solicitud directamente

ante su propia oficina de marcas nacional o regional.

La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Uniéon Europea encargada de
gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados. También
colaboramos con las oficinas de Pl de los Estados miembros de la UE y con socios
internacionales para que los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una

experiencia similar al registrar sus marcas, dibujos y modelos.

Por tratarse de la Oficina regional de la Unién Europea encargada del registro de marcas
con efecto en el conjunto de la UE, la EUIPO es el punto de contacto para la OMPI en
todos los procedimientos de solicitudes internacionales basadas en una MUE o que
designan a la UE. La EUIPO puede actuar como oficina de origen si una solicitud
internacional se basa en una marca de la UE, o como la oficina designada si la Unién
Europea ha sido designada en una solicitud internacional de origen externo. El papel de
la EUIPO en el sistema internacional es similar al que desempefan las oficinas

nacionales.
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proteccidn de una marca en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de recepciéon de la

solicitud de la OMPI. La denegacién podra basarse en cualquier motivo (absoluto y
relativo) por el que pueda denegarse una solicitud de registro presentada directamente
ante la EUIPO. Inmediatamente después de la recepcion, la EUIPO vuelve a publicar
automaticamente el registro internacional en el Boletin de las MUE, en una nueva

seccion, la parte M, dedicada exclusivamente a los registros internacionales.

En la solicitud internacional en la que se designe a la UE debera indicarse una segunda
lengua entre las lenguas oficiales de la EUIPO (espaiol, aleman, inglés, francés e
italiano). Si no se elige una segunda lengua, la EUIPO pondra objeciones a la solicitud y

aplazara la nueva publicacion hasta que se indique debidamente la segunda lengua.

Las reivindicaciones y busquedas de antigiedad son tramitadas paralelamente por la
EUIPO. Es posible reivindicar la antigiiedad de un registro anterior utilizando el formulario
oficial independiente que debe adjuntarse a la solicitud internacional. El examen de

antigliedad se basa exclusivamente en los documentos facilitados por el solicitante.

Tras la nueva publicacién, la EUIPO emite informes de busqueda de la Unién Europea
para el registro internacional, exactamente igual que en el caso de las solicitudes de
marca de la UE, siempre que se solicite a la Oficina un informe de busqueda, de

conformidad con el articulo 38, apartado uno del Reglamento sobre la marca de la Unidn
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Europea, en el plazo de un mes desde la fecha de notificacion. EI examen de

oficio comienza inmediatamente después de Ia nueva publicacion.

El examen de los requisitos formales se limita a comprobar si la solicitud se refiere a una
marca colectiva, si hay reivindicaciones de antigliedad y si la lista de productos o servicios
cumple los requisitos de claridad y precision. Es posible reivindicar la antigiedad de un
registro anterior utilizando el formulario oficial independiente que debe adjuntarse a la

solicitud internacional.

Si existe un motivo de denegacion, la EUIPO debe transmitir a la OMPI una notificacion
de denegacién provisional en el plazo de los seis meses posteriores a la nueva
publicacién. En caso de que el titular del registro internacional no esté domiciliado en el
Espacio Econdmico Europeo (EEE), se le invitara a designar a un representante en el
EEE. De no designarse al representante, se confirmara la resolucion denegatoria hasta
el grado definido en la denegacion provisional. En otras palabras, si la denegacion
provisional afectaba solo a parte de los productos y servicios, unicamente se denegaran

estos y se aceptaran todos los demas.

La primera comunicacion se envia al titular a través de la OMPI. Posteriormente, la
comunicacién se realiza directamente entre la EUIPO y el titular o su representante. Si
no se salva la objecion que hubiera motivado la denegacidn, se envia al titular una
resolucién definitiva. La resolucion definitiva puede recurrirse ante las Salas de Recurso.

Cuando concluya el procedimiento de recurso y la resolucidn sea firme, se transmitira a
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la OMPI una notificacion de denegacion definitiva. Si no existen motivos de denegacion,

la oficina transmitira a la OMPI una declaracion de situacion provisional.

Esta declaracion se comunica al titular antes de publicarla en la Gaceta Internacional y
de proceder a su inscripcién en el Registro Internacional, puede presentarse un escrito
de oposicién entre el sexto y el noveno mes a partir de la fecha de la nueva publicacion.
Los escritos de oposicidn presentados antes de este plazo se consideraran presentados

el primer dia del plazo de oposicion.

Si se presenta una oposicion, la EUIPO examinara su admisibilidad y notificara a la OMPI
una denegacioén provisional basada en el procedimiento de oposiciéon. Si la oposiciéon
prospera, la Oficina informara a la OMPI de la denegacion al finalizar el procedimiento de
oposicién, una vez concluidos los recursos. Una vez concluidos los procedimientos y
aceptado el registro internacional por la Unién Europea para la totalidad o parte de los
productos y servicios, este se vuelve a publicar en el Boletin de las MUE y se envia una
declaracion de concesion de proteccion a la OMPI. Si la designacion de la Union Europea

en una solicitud intemacional es desestimada por la EUIPO.” 32

El protocolo de Madrid facilita la comisién ulterior al registro de la marca, pues con una

sola gestion se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de direccién del titular,

32 Reseiia del protocolo de Madrid. https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/madrid-protocol (Consultado:
18 de agosto 2017).
50

AS JUR/ -,
N (%N
o Mgy,

Py
NS

.
\‘Zﬂq_ﬁhg -



S

posterior de otros paises.

3.4 Acuerdo de Niza (Clasificaciéon sobre Marcas)

“El Arreglo de Niza, adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y
modificado en 1979, establece una clasificacion de productos y servicios para el registro

de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio.

En los documentos y publicaciones oficiales que publiquen en relacién con el registro de
marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los nimeros
que senalan las clases de la clasificacion en las cuales se incluyan los productos y

servicios que sean objeto del registro.

El Arreglo de Niza cre6 una Unién y ésta se dot6é de una Asamblea a la cual pertenecen
los miembros de la Unién que se hayan adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de
Ginebra del Armreglo. Entre las funciones mas importantes de la Asamblea figura la

adopcion del presupuesto bienal por programas de la Uniédn.

El Acuerdo también estableci6 un Comité de Expertos en el que estan representados
todos los miembros de la Union. La tarea principal del Comité es la revision periédica de

la clasificacion.
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Pueden adherirse al Acuerdo los Estados que son parte en el Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificacion o adhesion
deben depositarse en poder del director general de laOMPI. La Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en
virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomatica celebrada en Niza el 15 de
junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en

1979.

Los paises parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unién particular en el marco de
la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Estos paises han
adoptado y aplican la Clasificacion de Niza a los fines del registro de marcas.

A efectos del registro de marcas, cada pais parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la
Clasificacion de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer
figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas
los numeros de las clases de la Clasificacion en las que estan comprendidos los

productos y servicios para los que se registran las marcas.

La aplicacion de la Clasificacion de Niza no sélo es obligatoria para registrar marcas a
escala nacional en los paises parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro
internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union
Europea (EUIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la
Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organizacion Regional

Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Oficina Internacional de la OMPI.
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La Clasificaciéon de Niza también se aplica en varios paises que no son parte en el Arreglo

de Niza.

- Revisiones de la clasificacion de Niza

La Clasificaciéon de Niza se basa en la clasificacion establecida en 1935 por las oficinas
Internacionales reunidas para la Proteccidon de la Propiedad Intelectual (BIRPI),
predecesora de la OMPI. Esa Clasificacidén, que comprendia una lista de 34 clases y una
lista alfabética de productos, fue la que se adopté en el marco del Arreglo de Niza, y que
mas tarde fue ampliada con el fin de que abarcara ademas 11 clases de servicios y una

lista alfabética de dichos servicios.

El Arreglo de Niza prevé la creacidbn de un Comité de Expertos en el que estén
representados todos los paises parte en el Arreglo. EI Comité de Expertos decide todos
los cambios que se han de introducir en la Clasificacién, en particular la transferencia de
productos o servicios de una clase a otra, la actualizacion de la lista alfabética y la

incorporacion de las notas explicativas necesarias.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el ocho de abril de 1961, el Comité de
Expertos ha celebrado 26 sesiones, y cuenta entre sus logros mas importantes la revision
general en cuanto a la forma de la lista alfabética de productos y servicios (a finales de
los anos 70); la modificacion sustancial del texto de las observaciones generales, los

titulos de las clases y las notas explicativas (en 1982); la adicibn de un nimero de base
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para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética (en 1990), que permite al L&
usuario ubicar facilmente el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las
distintas versiones linguisticas de la Clasificacion, asi como la revision de la clase 42, con

la creacidn de las clases 43 a 45 (en 2000).

Actualmente, el comité se encuentra abocado a la revisién de todos los titulos de las
clases y las notas explicativas con el objetivo de armonizar su forma y clarificar su

contenido, en particular con la inclusion de ejemplos especificos en cada clase.

En el curso de su vigésima sexta sesion, celebrada en abril de 2016, el comité de
expertos, que actualmente celebra sesiones anuales en lugar de quinquenales, adopté
los cambios y modificaciones que habrian de introducirse en la décima edicién, version

2016 de la Clasificacion de Niza.

- Ediciones de la Clasificacion de Niza

La primera edicion de la Clasificacion de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971,
la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en
1996, la octava en 2001, la novena en 2006, y la décima en 2011. Desde el 2013, se
publica anualmente una nueva versidbn de cada edicidon. La edicién actual es la

undécima. Entro en vigor el uno de enero de 2017.
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Los textos auténticos de la clasificacion de Niza (en francés y en inglés) son publicad&fiwﬁf”
en linea por la OMPI. Por decisidbn del comité de expertos, se ha suspendido la
publicacién impresa. La décima edicién, publicada en Junio de 2011, fue la ultima edicion

impresa.”?

La clasificacidn de Niza es un listado extenso en donde se estipula todo lo que puede ser
sujeto a ser servicio, esta en orden alfabético y ha sido redactado en varios idiomas, lo
que hace accesible su contenido a las personas que desean la inscripcién de una marca,

es sencillo de entender pero es amplio, lo que hace un poco fatigada su lectura.

3.5 Tratado sobre el Derecho de Marcas

“El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es armonizar y agilizar los
procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la
simplificacién y la unificacion de determinados aspectos de esos procedimientos, de
forma que la presentacion de las solicitudes de registro de marcas y la administracién de
los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y mas
previsibles. La gran mayoria de las disposiciones del TLT guardan relacién con el
procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse en tres

fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la

33 Reseiia del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas (1957) http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html (Consultado:
15 de agosto 2017)
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definan claramente cuales son los requisitos previstos para una solicitud o una peticion

determinada.

En lo que respecta a la primera fase, la solicitud de registro , las partes contratantes en
el TLT pueden exigir, como maximo, las indicaciones siguientes: el petitorio, el nombre y
direccion y otras indicaciones relativas al solicitante y al representante; varias
indicaciones relativas a la marca, en particular, un nuamero determinado de
reproducciones de ella; los productos y servicios para los que se solicita el registro
clasificados en la clase pertinente de la Clasificacion de Niza (establecida en virtud del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (1957)) y, cuando corresponda, la declaracion de intencidon de uso

de la marca.

Asimismo, todas las Partes Contratantes deben permitir que una misma solicitud pueda
guardar relacion con productos y servicios que pertenezcan a varias clases de la
Clasificacion de Niza. Como la lista de requisitos permitidos es exhaustiva, la Parte
Contratante no podra exigir, por ejemplo, que el solicitante presente un extracto de un
registro de comercio o que indique que desempeia determinada actividad comercial, o
que presente pruebas de que la marca ha sido inscrita en el registro de marcas de otro

pais.
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La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona -

con la modificacion de los nombres o las direcciones y de la titularidad del registro.

También en este caso los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva.

Es suficiente formular una unica peticién aun cuando la modificacién afecte a mas de una
solicitud o registro, incluso a centenares de ellos, siempre y cuando la modificacién que

haya de registrarse deba surtir efectos en todos los registros y solicitudes de que se trate.

En cuanto a la tercera fase, la renovacion, el TLT establece un plazo unico para la
duracién del periodo inicial de registro y la duracién de cada renovacion, que es de 10
aflos cada uno. Ademas, el TLT dispone que bastara con poseer un unico poder para
emprender la tramitacion referida a varias solicitudes o registros del mismo titular o
entidad. El TLT también contiene formularios internacionales tipo que determinan los
limites maximos de los requisitos que las partes contratantes pueden imponer respecto
de un determinado procedimiento o documento. Las partes contratantes también pueden
preparar sus propios formularios internacionales para los solicitantes, siempre y cuando
en esos formularios no se exijan elementos obligatorios adicionales con respecto a los

que indique el formulario internacional tipo correspondiente.

Como aspecto destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la atestacion,

certificacion notarial, autenticacion, legalizacién o u otra acreditacion de firma, excepto

en el caso de renuncia al registro.
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El TLT se adoptd en 1994 y puede ser suscrito por los Estados miembros de la OMPI y
por determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificacion

o de adhesion deben depositarse en poder del director general de la OMPI1.” 34

El tratado de Libre Comercio se realizd con el fin primordial de facilitar el comercio entre
los paises involucrados y con ellos el desarrollo y beneficios econémicos, ademas de
facilitar lo concemniente a las marcas, lo cual todavia esta en proceso, esperando que se
tenga mejores resultados y opciones en cuanto a la inscripcién a nivel internacional de

una marca a fin de quedar completamente resguardados los derechos del titular.

34 Reseiia del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) hﬂp://www.Wipo.int/treaties/es/ ip/it
/sum mary_tit.html (Consultado: 09 de agosto 2017).
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CAPITULO IV

4. Procedimiento de inscripciéon de marcas

La inscripcion de marcas es un procedimiento que no solo se hace por cumplir con
situaciones reglamentadas y coercitivas sino con el fin especifico de resguardar la
propiedad y utilidades de la misma. El reconocimiento de una marca, es necesario que
se haga tanto a nivel nacional como internacional, y es alli donde radica el enfoque que
se le dara a este capitulo medular y final de la investigacion, ya que lo que se pretende
es identificar la ventaja de implementar el sistema de Madrid para el Estado de Guatemala
a fin de que la marca pueda ser reconocida con una amplitud mas definitiva, garantizando

la tan ansiada seguridad juridica de la que debe de gozar.

La pregunta es: ; Qué es seguridad juridica? Y porque es tan importante. La seguridad
juridica, podra ser entendida partiendo de la definicion de seguridad por lo que se procede

de la siguiente forma:

“La seguridad es la certeza, tranquilidad y calma, que forma parte del orden, que permite

al ser humano moverse en un ambiente de certidumbre.”3

En palabras coloquiales la seguridad es la confianza plena de lo que se esta realizando,

basandose en conocimientos, legalidad, experiencia, ética etc.

% Reyes Vera, Ramoén. Los derechos humanos y la seguridad juridica. Pag. 94.
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“El derecho proporciona al menos la seguridad minima de poder saber con certezalo que 2.2~

o
'\:S‘

esta prohibido y lo que esta permitido. Y esto es siempre mejor, creo, que la total
arbitrariedad o la absoluta inseguridad del no derecho. La mera existencia de un derecho
produce seguridad; puede decirse, desde la perspectiva, que el valor seguridad es algo
que aparece irremediablemente cuando comienza a hablarse de lo que el derecho es y

de lo que el derecho hace en la sociedad.

Esta defensa venia seguida del establecimiento de un segundo nivel, de la seguridad
juridica, la cual aparecia vinculada con la justicia. Tener seguridad juridica no es solo
saber que existe un sistema legal vigente, por injusto que sea, no es solo saber a qué

atenerse, no es solo saber lo que esta prohibido y permitido por un ordenamiento juridico.

Tener seguridad es eso, que es sumamente importante pero es también mucho mas; es
la exigencia de que la legalidad realice una cierta legitimidad, es decir, un sistema de
valores considerados como imprescindibles en el nivel ético social alcanzado por el
hombre y considerado por él como conquista histérica irreversible. La seguridad no solo

es un hecho, es también sobre todo un valor.”36

Al realizar una accién con la confianza de que no solo es viable sino legal y basada en
principios y valores éticos que permiten tener no solo la seguridad sino la tranquilidad que
se esta actuando de forma pertinente y exacta, se llega a un estado de justicia social en

donde todo esta en el orden requerido y cada quien tiene lo que se merece.

3% Garcia, Manrique Ricardo. Acerca del valor moral de la seguridad juridica. Pag. 479.
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ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre Io que es derecho

en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo sera en el futuro.

La seguridad juridica establece ese clima civico de confianza en el orden juridico, fundada
en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y funcion de los estados de
derecho. Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero también una cierta

estabilidad del ordenamiento.” 37

“Este principio se basa en la fe publica que tiene el notario, por lo tanto, los actos que
legaliza son ciertos, existe certidumbre o certeza. Constitucionalmente es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la republica la vida, la libertad, la justicia, la

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

El Estado, es responsable de la promocién del bien comun, de la consolidacion del
régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. El Cédigo Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley 107, establece que los instrumentos autorizados por notario,

producen fe y hacen plena prueba.”®

El Estado es el garante del bien comun pero las personas son las obligadas a actuar con

cordura y raciocinio, ademas se debe velar porque la futuras generaciones estén

37 pérez luiio, A.E. La seguridad juridica. Pag. 1302.
38 Muiioz, Nery Roberto. Introduccion al estudio del derecho notarial. P4ag. 29.
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expuestas a una educaciéon en donde la imparticion de los valores sea primordial asi cada\"\’f"_m/

quien en una sociedad ordenada haga su parte y no solo se vuelva espectador o juzgador.

4.1 Procedimiento de registro de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual

en Guatemala

Antes de empezar a enumerar concretamente el procedimiento de inscripcion es
necesario indicar brevemente la clasificacion segun el arreglo de Niza, por lo que se

procede de la siguiente manera:

El arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, adoptado en 1957, establece una clasificacién de productos y

servicios para el registro de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio.

La Clasificaciéon esta compuesta por una lista de clases (basada en tipos de productos y
servicios) dividida en 34 clases para los productos y 11 para los servicios, y por una lista
alfabética de los productos y servicios. Es necesario indicar que el listado no se realiz6
al azar ya que existen prerrogativas para la clasificacion, que son en referencia a la
funcidn y destino. Ahora bien si la funcién o el destino de un producto acabado no se
menciona en ningun titulo de las clases, este producto se clasifica por analogia con otros
productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se

aplican otros criterios tales como la materia de la que estd hecho 0 su modo de
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funcionamiento, un producto acabado con usos multiples puede clasificarse en todas Iasb

clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos.

Las materias primas, en bruto o semi-elaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en
cuenta la materia de la que estan constituidas; y si un producto, acabado o no, que debe
ser clasificado en funcion de la materia de la que esta constituido, esta hecho por materias

diferentes, la clasificacion se hace, en principio, en funcién de la materia predominante.

Los servicios se clasifican, en principio, segun las ramas de las actividades definidas por
los titulos de las clases de servicios 0, si no, por analogia con otros servicios similares
que figuren en la lista alfabética. Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en
las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los
objetos alquilados, los servicios de asesoramiento, informaciéon o consulta, se clasifican
en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento,

la informacioén o la consulta.

En el Decreto 57-2000 se estipula lo concerniente al Registro de Marcas; por lo que se

procede a hacer un escueto andlisis y resefia de lo establecido en la ley:
Es de suma importancia indicar que el proceso de registro de marcas, es claro y preciso

ademas la ley lo plasma de tal forma en que es dificil que se pueda omitir un

requerimiento, pero al mismo tiempo da plazo para subsanacién y tiempo de gracia para

63



cumplen los plazos a cabalidad es relativamente corto.

Todo el procedimiento comienza con la solicitud de registro, misma que contendra datos
del solicitante, lugar, la marca que se desea registrar, traduccion de la marca,
enumeracion de los productos y servicios que distinguira la marca y las reservas o
renuncias especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones. Se debe
adjuntar el comprobante de pago de la tasa establecida, cuatro reproducciones de la
marca, que establece que la marca cuyo registro se solicita y una reproduccién de la
misma. Presentada la solicitud, el registro anotara la fecha y hora de su presentacion,
asignara un numero de expediente y entregara al solicitante un recibo de la solicitud y de
los documentos presentados. Se tendra como fecha de presentacion de la solicitud la

fecha de su recepcion por el registro.

El registro procedera a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de
inadmisibilidad. Si con motivo del examen al que se refiere el parrafo anterior, el registro
estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la
ley, la dejara en suspenso y requerira al solicitante que cumpla con subsanar dentro del
plazo de un mes el error u omision, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendra

por abandonada la solicitud.
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Si al efectuar el examen el registro encontrare que la marca solicitada esta comprendida e

en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta Ley, notificara al
solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisién y le dara un plazo de dos
meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante
hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las

objeciones planteadas, dictara resolucion fundamentada rechazando la solicitud.

Una vez efectuado el examen a que se refiere el articulo anterior, sin haberse encontrado
obstaculo a la solicitud, o superado éste, el Registro emitira el edicto correspondiente el
que deberd publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de 15 dias, a
costa del interesado. El incumplimiento de esta disposicion tendra como efecto que la

solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.

Cualquier persona interesada podra presentar oposicion contra la solicitud de registro de
una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera
publicacion del edicto. El opositor debera indicar los fundamentos de hecho y de derecho
en que se basa, acompanando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su
pretension y, ademas, cumplir con lo establecido en la ley. De la oposicién se dara
audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestacién a la
oposicion debera satisfacer los mismos requisitos mencionados en el parrafo que
antecede. Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el
solicitante, se decretara la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos

meses comunes para ambas partes.
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Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposicién o d
periodo de prueba, segun fuere el caso, el registro ia resolvera junto con la solicitud, en
forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado mas de una

oposicion, el registro las resolvera todas juntas en forma razonada.

Si la resolucion estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenara que
previo pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el certificado de
registro. Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al
solicitante la resolucién mencionada en el parrafo anterior, éste no acredita el pago de la
tasa de inscripcidon, quedara sin efecto la resoluciéon y de pleno derecho operara el

abandono de la solicitud.

La renovacion del registro de una marca debera solicitarse al registro, dentro del afio
anterior a la expiracion de cada periodo. También podra presentarse dentro de un plazo
de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso

pagarse ademas de la tasa de renovacion correspondiente el recargo que se establezca.

4.2 Procedimiento de registro de marcas a través del sistema de Madrid

“Conforme al Arreglo, el solicitante de un registro interacional de una marca debera
haber obtenido previamente el registro de la marca en el pais de origen (registro de base).
El Protocolo permite basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la

Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud de registro presentada ante
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esa Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional unicamente podra comprender
los productos y servicios incluidos en la solicitud de base o en el registro de base. En la
mayoria de los casos, la solicitud internacional se basara en un unico registro o solicitud
que abarca los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional. No
obstante, es posible basar la solicitud internacional en varios registros (en virtud del
Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud del Protocolo) que abarcan

conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional.

Todas las solicitudes de base o registros de base deberan figurar a nombre de la persona
que presenta la solicitud internacional y deberan haberse efectuado ante la misma
Oficina. En aras de simplicidad, lo que sigue hace referencia unicamente a la solicitud de
base o al registro de base, quedando entendido que es posible que existan varias
solicitudes o registros de base. Antes de presentar una solicitud internacional, el futuro
solicitante debera definir qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen para la
solicitud internacional en cuestion. Esto dependera de si la solicitud internacional se rige
por el Arreglo, por el Protocolo o por ambos, lo cual dependera a su vez de qué Partes

Contratantes han de designarse.

Existen tres tipos de solicitudes internacionales. Una solicitud internacional podra a)
regirse exclusivamente por el arreglo, b) regirse exclusivamente por el protocolo o ¢)
regirse tanto por el arreglo como por el protocolo, en funcion del tratado o tratados
(Arreglo o Protocolo) que sean aplicables a la Oficina de origen, por una parte, y a las

Partes Contratantes designadas en la solicitud, por otra.

67



ol

PN
045 € o,
< £,
e
/ <
£&

ULT4p

w

ECRETARIA

ERS

o
S
)

Dos o mas personas (sean naturales o juridicas) podran presentar conjuntamente una%v
solicitud internacional, siempre que sean titulares conjuntamente de la solicitud de base
o del registro de base, y La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de

la Oficina de origen.

Por lo tanto, la Oficina entrara en contacto por primera vez con una solicitud interacional
cuando un solicitante le pida que presente una de esas solicitudes a la Oficina
Internacional. Es probable que la Oficina que reciba una peticion de presentacion de
solicitud internacional, regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo, no sea la Oficina
de origen adecuada segun el Arreglo, pero si lo sea en virtud de la norma mas amplia del
Protocolo. En dicho caso, esa Oficina debera informar al solicitante que la solicitud no
podra ser enviada tal y como esta, pero que podria tramitarse como solicitud regida
exclusivamente por el Protocolo si se suprimen todas las designaciones de los Estados

que son parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo.

Las solicitudes internacionales podran presentarse en espaiol, en francés o en inglés,
con arreglo a lo previsto por la Oficina de origen. Es decir, la oficina de origen estara
facultada para limitar la eleccion del solicitante a un unico idioma o a dos, o permitir al

solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas.

Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la oficina internacional en el

formulario oficial.
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Cuando el solicitante sea una persona natural, el nombre que habra de indicarse es el
apellido y el nombre o nombres de esa persona tal y como los utiliza habitualmente y en
el orden en el que los utiliza habitualmente. Cuando el solicitante sea una persona
juridica, debera indicarse su denominacion oficial completa. Cuando el nombre del
solicitante esté compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre debera indicarse
mediante una transcripcidn en caracteres latinos que debera basarse en el sistema
fonético del idioma de la solicitud internacional; cuando el solicitante sea una persona
juridica, la transcripcion podra sustituirse por una traduccioén del nombre al idioma de la

solicitud internacional.

La direccion del solicitante debera indicarse de tal manera que satisfaga las exigencias
habituales en materia de distribucidon de correo. Si el solicitante desea estar representado
ante la Oficina Internacional, debera indicar el nombre y la direccidon del mandatario en
esta parte del formulario. La informacidén que se facilite debe ser suficiente como para
permitir el envio de correspondencia al mandatario, incluyendo preferentemente los

numeros de teléfono y de fax y una direccion de correo electrénico.

La solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el arreglo debera basarse
en el registro de una marca (o en varios registros de la misma marca) efectuado por la
oficina de origen. La solicitud internacional que se rija exclusivamente por el protocolo
podra basarse tanto en el registro efectuado por la oficina de origen como en la solicitud
de registro presentada en esa oficina; igualmente, podra basarse en varias solicitudes o

registros (0 en una combinacién de ambos). El registro de base efectuado por la oficina
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de origen deberd indicarse mediante el numero de registro y la fecha de registro. Esta\\u“‘L

fecha debera consistir en la fecha que, en virtud de la legislacién que rige la oficina en
cuestién, se considera como fecha de registro, que no sera necesariamente la fecha en

que la oficina haya inscrito la marca en su registro.

Podra reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior en virtud del Articulo cuatro del
Convenio de Paris. La solicitud anterior sera normalmente la solicitud de base o la
solicitud que ha dado lugar al registro de base. Unicamente podran designarse Estados
u organizaciones que sean parte en el mismo tratado (Arreglo o Protocolo) que la parte
contratante cuya oficina sea la oficina de origen. Cuando un Estado o una organizacion
que el solicitante haya designado. La oficina de origen podra exigir o permitir al solicitante

0 a su mandatario que firme la solicitud internacional.

La oficina de origen debera firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que
haya recibido la peticion de presentacion. El arreglo dispone que el registro y la
renovacion se efectuaran por periodos de 20 anos. Sin embargo, en virtud del
reglamento, las tasas pagaderas en el caso de una solicitud internacional regida
exclusivamente por el arreglo se abonaran en dos plazos correspondientes a 10 afos
cada uno. En lo relativo al pago del segundo plazo, se aplicaran los procedimientos y

requisitos relativos a la renovacién de un registro. Por lo tanto, a todos los efectos
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practicos, puede considerarse que un registro internacional ha de renovarse cada 10

afnos.”®

La renovacion se hace imprescindible ya que sin agotar el procedimiento se pierde el
derecho tutelar sobre la marca y asi continuar disponiendo del uso en exclusiva que
otorgan sobre una denominacién, un logotipo, 0 ambos, ademas de los beneficios

economicos.

4.3 Importancia y ventajas de implementar el sistema de Madrid para el Estado de

Guatemala

“El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la marca. Después de
registrar la marca o presentar una solicitud de registro en la oficina de origen, el titular
sblo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de
presentar solicitudes independientes en las oficinas de marcas de las diversas partes

contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada oficina.

Ademas, el titular no tiene que esperar a que la oficina de cada parte contratante en que
se solicita proteccién adopte la decision de registrar la marca; si una oficina no notifica la
denegaciéon dentro del plazo aplicable, la marca goza de proteccion en la parte

contratante de que se trate. En algunos casos, el titular no tiene siquiera que esperar la

3% Guia para el Registro Internacional de Marcas segun el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.
hitp://iwww.wipo.int/export/sites/iwww/madrid/es/guide/pdf/parta.pdf (Consultado: 18 de agosto 2017).
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expiraciéon de este plazo para saber si su marca esta protegida en una parte contratante,
ya que antes puede haber recibido una declaracién de concesién de proteccion de la

oficina de esa parte contratante.

Otra importante ventaja es que los cambios posteriores al registro, como por ejemplo un
cambio en el nombre o la direccion del titular, o un cambio (total o parcial) en la titularidad
o una limitaciéon de la lista de productos y servicios, pueden inscribirse, con efecto para
varias partes contratantes designadas, mediante un unico y sencillo tramite administrativo
y el pago de una unica tasa. Ademas, s6lo hay una fecha de vencimiento y un registro

que renovar.

El sistema de registro internacional presenta también ventajas para las oficinas de
marcas, ya que no necesitan examinar si se cumplen los requisitos formales, clasificar
los productos o servicios o publicar las marcas. Ademas, reciben una compensacion por
la labor que desempefian, ya que las tasas individuales recaudadas por la oficina
internacional se transfieren a las partes contratantes respecto de las cuales han sido
abonadas, al tiempo que los complementos de tasa y las tasas suplementarias se
distribuyen anualmente entre las partes contratantes que no han percibido tasas

individuales, en proporcion al nimero de designaciones de que hayan sido objeto.”#

4 Objetivos, Caracteristicas Principales, Ventajas del Sistema de Madrid. http:/www.wipo.int/madrid
les/general/ (Consultado: 25 de agosto 2017)
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En los parrafos anteriores se indicaron las ventajas que trae consigo la implementaciéb

del arreglo de Madrid, ahora bien en lo referente a Guatemala se puede citar que al no
poseer un ordenamiento juridico internacional que permita el registro de una marca en
sincronia con paises que forman parte del mismo ordenamiento impide que exista
seguridad juridica en la proteccion de marcas de sus titulares, por ello la importancia que
el Estado de Guatemala se adhiera y ratifique el protocolo de Madrid, ya que con ello se
amplia el campo de proteccion juridica hacia la industria a través del registro internacional
de marcas y con ello se permite la existencia de un procedimiento econémico, rapido,
centralizado y eficaz para sus titulares, y atendiendo a lo preceptuado en la Constitucion
Politica de la Republica, y en sus mayores esfuerzos por brindar la protecciéon a la

actividad creadora.

De tal manera que en el pais son respetados los derechos intelectuales tanto a nivel
comercial como a nivel industrial, sin embargo, la actual industrializacién y la facilidad con
que pueden duplicar los productos que no tienen las caracteristicas de los productos

originales ha creado mercados negros y cadenas de pirateria y falsificacion.
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CONCLUSION DISCURSIVA

El registro de marcas en Guatemala es un procedimiento que esta encuadrado en el
Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, el cual es claro y preciso, pero todas estas
prerrogativas son parte del derecho intemo, por lo que se deja en expectativa el tema de
la marca a nivel internacional, dejando en evidencia que Guatemala no cuenta con un
procedimiento agil, acelerado y econdmico en relacion al registro internacional de
marcas, avalado a nivel mundial a través de la Organizacion Mundial de la Propiedad
intelectual, esto con el objeto de brindar mayor resguardo a una marca registrada en un

gran numero de paises signatarios de dicho Protocolo.

A lo largo de la presente investigacion se resaltaron temas importantes como propiedad
intelectual, marcas, doctrina internacional etc. que desembocaron en lo que resulta ser la
fundamentacién del trabajo investigativo, y es con respecto a las ventajas que se
obtendrian si Guatemala se adhiriera al instrumento juridico de caracter internacional

denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.

Por lo que se realiz6 la investigacion legal y doctrinaria, llegandose a la conclusién de
que la ventaja mas eminente del Arreglo de Madrid, es ademas de un reconocimiento
internacional de la marca, la proteccion juridica que se brinda ya que el propietario de la
marca puede estar seguro que su producto esta resguardado, y dificilmente podra ser
plagiado o utilizado sin permiso, por lo que se hace necesaria la implementacion a fin de

garantizar mejores prerrogativas en cuestion de marcas y patentes.
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