UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD

PROTECCION DE MARCAS NO TRADICIONALES
EN EL DERECHO GUATEMALTECO

LICENCIADA

ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2019



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD

IMPORTANCIA DEL OMBUDSMAN TRIBUTARIO,
COMO PROTECTOR DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
Y SU FUNCION EN EL ACCESO A LA JUSTICIA FISCAL

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por la Licenciada

ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE

previo a conferirsele el Grado Académico de:

MAESTRA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD
(Magister Scientiae)

Guatemala, septiembre de 2019



HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

DE LA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO:
VOCAL [
VOCAL II:
VOCAL Il
VOCAL IV:
VOCAL V:
SECRETARIO:

Lic. Gustavo Bonilla

Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodriguez
Lic. Henry Manuel Arriaga Contreras
M. Sc.Juan José Bolafios Mejia

Br.  Denis Ernesto Velasquez Gonzalez
Br.  Abidan Carias Palencia

Lic. Fernando Antonio Chacdén Urizar

CONSEJO ACADEMICO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

DECANO:
DIRECTOR:

PRESIDENTE:
VOCAL:
SECRETARIA:

Lic. Gustavo Bonilla
Dr.  Luis Ernesto Caceres Rodriguez

TRIBUNAL EXAMINADOR

Dr.  Carlos Waldemar Melini Salguero
M. Sc.Lorena Isabel Flores Estrada
M. Sc.Claudia Beatriz Cuyan Motta

RAZON: “El autor es el propietario de sus derechos de autor con respecto a la Tesis

sustentada”. (Articulo 5 del Normativo de Maestria y Doctorado de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Juridicas y

Sociales, Escuela de Estudios de Postgrado).



Guatemala 20 de noviembre del 2018

Director

Dr. Ovidio David Parra Vele

Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.

DCr. Parra Vela:

Segun Acta del Consejo Académico de la reunién Ordinaria celebrada el 31 de mayo
del 2017, en el Acta N°. 02-2017, Punto CUARTO, Inciso 4.4 y de la Acta N°.
13.2017, contenida en el Punto CATORCE, inciso 14.10, se hace de su
conocimiento que se ha elaborado, asesorado y revisado el informe final de tesis
intitulado “PROTECCION DE MARCAS NO TRADICIONALES EN EL DERECHO
GUATEMALTECO?", del estudiante Lic./Licda. ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE, el
cual se enmarca dentro de los contenidos tedricos metodoldgicos de la Maestria en
Derecho Mercantil y Competitividad cuyo proceso se realizé durante los meses de
Julio a Noviembre del 2018.

El informe final de tesis del Lic./Licda ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE cumple con
los requisitos establecidos en el Normativo de Tesis de Maestria y Doctorado de la
Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo tanto extendemos el dictamen
de aprobacién para que el sustentante pueda continuar con el proceso de tesis.

Asi mismo, se deja constancia que |a originalidad de los criterios vertidos en |a tesis
“titulo tesis”, son responsabilidad exclusiva del autor, como se estipula en el Articulo
5 Derecho de Autor. ' ™~

Atentamente,

N
Dra. Blanca Eugenia %:om Gargla

Docente Escuela de Ejtudios de Postgrado
Facuitad de Ciencias Jiidicas y Saciales
USAC.

A -
\dMglde Fostgrado



Guatemala, 3 de septiembre de 2019

Dr. Luis Emesto Caceres Rodriguez

Director de la Escuela de Estudios de Postgrado,
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Sefior director:

Por la presente, hago constar que he realizado la revision de los aspectos
gramaticales de la tesis:

PROTECCION DE MARCAS NO TRADICIONALES
EN EL DERECHO GUATEMALTECO

Esta tesis fue presentada por la Lcda. Ana Cristina Sandoval Afre, de 1a Maestria
en Derecho Mercantil y Compefitividad de la Escuela de Estudios de Postgrado de
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

En tal sentido, considero que, una vez realizadas las correcciones indicadas, 1a tesis
puede imprimirse.

Atentamente,

Mildred Catalina Herndndez Roidén
153 Colegiedo 6456

Dra. Mildred C.
Revisora
Colegio Profesional de Humanidades
Colegiada 5456

emandez Roldan



/ USAC

D.E.E.P. ORDEN DE IMPRESION

LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,

Guatemala, 20 de septiembre del dos mil diecinueve.-------------

En vista de que la Licda. Ana Cristina S_andoval Afre aprobod
examen privado de tesis en la Maestria en Derecho Mercantil
y Competitividad lo cual consta en el acta
numero 68-2019 suscrita por el Tnbunal Exammador y
habiéndose cumplido con la revision gramatical, se autoriza la
impresion de Ia tesis titulada “PROTECCION DE MARCAS NO
TRADICIONALES EN EL DERECHO GUATEMALTECO” Previo
a realizar el acto de mvestldura de conformldad con lo

establecido en el Articulo 21 del Normatlvo_ de Tesl_s_de Maestria

¥ Doctorado.-----------~-- . ' ,'_—--f—-‘~-¥——¥-——-n—~»--~—f-? ——————————————

Dr. Ernesto Caceres Ro
DIRECTOR LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Escuela de Estudio de Postgrado, Edificio S-S Segundo Nivel. Teléfono: 2418-8409




DEDICATORIA

A DIOS

Para quien nada es imposible y me permitié cumplir esta meta.

A MIS PADRES

David Guillermo Sandoval Berganza (q.e.p.d.) y Vilma Cristina Afre de Sandoval por su
amor y apoyo incondicional.

A MI HERMANA

Vilma Maria Sandoval Afre por su carifo en todo momento.

A cada una de las personas que estan y ya no estan presentes en mi vida, que me
brindaron su carifio y apoyo.

GRACIAS



Indice

Pag-.
T 10T 18Tt ox T} o I 4
Capitulo |
Las marcas no tradicionales
1.1 ASPECEOS GENETAIES ...t e 6
1.2 DEfINICION ...t e e 9
LB EVOIUCION ..o e e 12
1.4 Caracteres €SENCIAIES .......ouieii e 14
1.5 Principios del dereCho de marCas ..........coeiuiiiiiiii e 19
1.6 ClasesS A€ MAICAS .....ueuitiie ettt et e et e ae e nees 22
1.7 Representacion de las marcas no tradicionales ................ccoooiviiiiiiiiieien, 27
1.8 Publicacion de marcas no tradicionales .............ccoooiiiiiiiiiiii e 44
1.9 Tratados INtErNACIONAIES .......oirii e e 45
Capitulo Il
Las marcas no tradicionales en el derecho comparado
2. L ESPAIIA ettt 50
2.2 Estados Unidos de NOMEaMEriCA ........cuiuiuiiiiiiie e 54
FZZ T /1o o P 58
2.4 COSEA RICA ...ttt e 62
2.5 Derecho comunitario @andino ...........ooeiiiiiii e 66
2.6 Derecho COMUNITAIIO EUIOPEO ......ueutttie et ettt et aeeens 70
2.7 ANAIISIS B CASOS ...viuieitiit ettt 75
Capitulo Il
El registro de marcas no tradicionales en Guatemala
3.1 Marcas que pueden ser objeto de regiStro ..........oviiiiiiii it 81
3.2 Procedimiento de regiStrO ........oouiiniiie i et 85
3.3 La representacion de las marcas no tradicionales .............ccccoeiiiiiiiiii e, 93



3.4 RegulaciOn legal .......ooeinii i L S L 95

3.5 JUMISPIUAENCIA ...t et e e e b ki 106
3.6 Situacion registral actual de las marcas no tradicionales en Guatemala........u;.. 111
3.7 Formas idoneas de representacion de marcas sonoras y olfativas ..........w0 G 114
@0 1o 113 o o 116
Referencias bibliograficas ... 117



Introduccién

En la actualidad, las marcas no tradicionales constituyen un tema de importancia;
ya que se busca el desarrollo de nuevos productos o servicios que den un valor
agregado que permita maximizar ventas en un mercado de competitivo, lo cual se logra
a través de una imagen total, donde cobran relevancia, entre otros, la forma, color,
sonido, tacto y olor. El andlisis del tema es fundamental, no solo desde el punto
académico, sino también desde el punto de vista legal, ya que es necesario determinar
criterios y procedimientos que guarden equilibrio entre el derecho a la proteccion de la
marca y la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, tomando en

consideracion claro esté los principios del derecho de marcas.

Con la ratificacion del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos de América DR-CAFTA, Guatemala implementé
reformas en materia de propiedad industrial, siendo una de ellas el contemplar una
definicibn amplia de marca que deja abierta la posibilidad de proteccion de marcas no
tradicionales, entre ellas, las sonoras y las olfativas. Esta situacion plantea una serie de
retos, especificamente en cuanto a determinar la distintividad de esta clase especial de
marcas y la forma idonea de representarlas para efectos de su registro y su

consecuente proteccion.

Por lo anterior, mediante la presente investigacion se pretende determinar si los
requisitos exigidos por la Ley de Propiedad Industrial para solicitar el registro de marcas
sonoras Yy olfativas, especialmente en cuanto a la representacion de las mismas, a partir
de la reforma introducida a la Ley de Propiedad Industrial por el Decreto 3-2013 del
Congreso de la Republica de Guatemala, permiten realizar al Registro de la Propiedad
Intelectual el examen de fondo del signo distintivo en forma objetiva, a fin de proponer
soluciones a los retos derivados de la proteccion de este tipo de marcas, tomando en

consideracion los principios del derecho marcario.



En ese sentido, la investigacion desarrollara aspectos doctrinales respecto de las
marcas no tradicionales, para establecer, entre otros, los caracteres esenciales que
deben poseer para constituir un signo distintivo, principios que las rigen; y+su
clasificacion. Para esos efectos, también se hara referencia a la forma en que se
regulan en el derecho comparado, a fin de verificar las soluciones que se han
implementado ante los retos que su reconocimiento implica; asimismo, se analizara la
regulacion en Guatemala, para determinar la proteccion que se otorga a las marcas

sonoras Y olfativas.



Capitulo |

Las marcas no tradicionales

En la actualidad, dada la competitividad de los mercados y derivado que las
marcas son instrumentos fundamentales para que los comerciantes logren que los
consumidores identifiguen sus productos o servicios de los de sus competidores, ya no
se limitan solo a las marcas tradicionales; que eran percibidas por la vista a través de
palabras o imagenes, sino que se ha empezado a innovar en otras formas para captar
la atencion del mercado, por medio de signos distintivos percibidos por los demas
sentidos, que han sido denominados marcas no tradicionales. Entre estas se
encuentran las sonoras, olfativas, gustativas y tactiles, mismas que, para su estudio, es
necesario conocer las nociones béasicas del derecho marcario, asi como las

caracteristicas propias o especificas de estos nuevos signos distintivos.

1.1 Aspectos generales

Las marcas se han convertido en activos de suma importancia para las
empresas, toda vez que no solo permiten que sus productos se distingan o diferencian
de los de la competencia, sino que ademas cumplen otras funciones fundamentales
para un mercado competitivo, como para proteccion del propio consumidor. Por ser
indicadoras del origen empresarial y de la calidad de un producto o servicio, construyen
una imagen corporativa a través del reconocimiento de la marca, de lo cual deriva la

necesidad de una adecuada proteccion juridica.

Estos signos distintivos surgen y se desarrollan paralelamente con la evolucion
industrial, ante la necesidad de crear marcas que impactaran al consumidor respecto a
los nuevos productos industriales. Es concebida y protegida juridicamente sobre la base
de su funcion distintiva e indicadora de una fuente empresarial, toda vez que
individualiza los bienes o servicios de una empresa y los diferencia de la competencia.
Es importante destacar, que la marca es un signo que se relaciona con productos o

servicios dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos, por lo tanto, el derecho



exclusivo sobre esta, no se refiere al signo en abstracto, sino en relacion” con los

productos o servicios que identifica (Bercovitz, 2013).

En ese sentido, la funcion distintiva de las marcas constituye un aspecto esencial
en un mercado competitivo, ya que permite identificar informacion sobre las condiciones
o cualidades de los bienes y servicios producidos por un empresario, logrando de esta
forma diferenciarlos de otros. Ello permite que el consumidor al momento de elegir
dentro de los distintas opciones que tiene a su disposicion, prefiera la que considere
cumple con las caracteristicas que busca en un producto o servicio, atendiendo al
prestigio que se ha formado de una marca, ya sea por la calidad que representa o bien

por la publicidad.

Como se ha sefialado, la importancia de las marcas radica en las funciones que

cumplen, debiendo destacarse las siguientes:

a) Funcion distintiva o indicativa del origen empresarial. Esta es la principal
funcion de las marcas, ya que distingue un producto o servicio de otro en el
mercado, lo cual es contemplado en la definicion de marca establecida en el articulo
4 de la Ley de Propiedad Industrial.

b) Funcién indicadora de calidad. Al proporcionar informacién al consumidor sobre la
calidad relativamente constante del producto o del servicio.

c) Funcion condensadora del “goodwill” o buena fama de los productos o
servicios protegidos. La marca es el soporte en el que va formandose el prestigio
de los productos o servicios distinguidos.

d) Funcién publicitaria (intermediacion entre el titular y el mercado). La marca
permite que se efectie una publicidad a efecto de condensar el valor de esta

(Martinez y Soucasse, 2000).



Las funciones indicadas determinan la razon por la cual las marcas-constituyen
un activo fundamental para las empresas, ya que al ser reconocidas por €l publico
consumidor, este distinguird los productos o servicios que se ofrecen en\el mercado-e
identificar4 determinada calidad. Ello implica que debe otorgarseles unaproteccion
adecuada, a efecto de que los titulares de las mismas puedan evitar que terceros las
utilicen en un acto de competencia desleal o registren otra marca igual o similar a la que
ha adquirido distintividad, aprovechandose indebidamente de su fama, lo que podria

inducir a error o engafio del consumidor en general.

En ese orden, las marcas cumplen funciones secundarias como las siguientes:

a) Confiere al titular de la marca registrada un derecho exclusivo y excluyente del uso
del signo.

b) Protege al consumidor ante plagios y copias ilegitimas.

c) En caso de cederse la marca, constituye una fuente de ingreso para su titular.

d) Facilitan la comercializacion del producto o servicio, ya que permite al cliente
identificar su origen y procedencia.

e) Sirve para construir una imagen corporativa (Vasquez, 2011).

Dada la importancia de las funciones que cumplen las marcas, es preciso se
otorgue una debida tutela estatal expresada en la exclusividad de uso de la marca
registrada, con el objeto de estimular la competencia y proteger los intereses tanto del
productor como del consumidor. Los del productor, al permitirle capitalizar la inversion
resultado de su talento y trabajo, toda vez que al constituir un activo para su empresa,
debe evitarse el aprovechamiento desleal por parte de terceros, y los del consumidor, al
brindarle alternativas al momento de escoger bienes y servicios, atendiendo a factores

de calidad y origen empresarial.



1.2 Definicién

En términos generales una marca, es un signo o medio que permite distinguir en
el mercado los bienes o servicios producidos o prestados de una persona-de /Jos;de
otra. Aunque se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad
intelectual, muchas veces los signos empleados no son creaciones intelectuales en si
mismas, sino medios que han sido adoptados como identificadores de los productos o
servicios que produce o comercializa una empresa. Esta caracteristica de la
distintividad constituye el elemento esencial que define a estos signos, una vez que,

como se ha hecho referencia, es la principal funcién que cumplen dentro del comercio.

La marca es un fendbmeno complejo y tridimensional, ya que implica una
dimension logica (la marca como signo), una dimensién juridica (como derecho de uso
privativo del signo) y, una dimension econdmica (la marca como instrumento del
empresario para hacerse de una clientela en un mercado competitivo) (Ramirez, 1999).
Estas tres dimensiones son de suma importancia, ya que en su conjunto constituyen un
activo para los empresarios al permitirles capitalizar la inversiébn en una imagen
corporativa a través de la cual se identifican o distinguen sus productos o servicios de
los de la competencia, y que les faculta a impedir que terceros se aprovechen del

prestigio adquirido.

En ese sentido, Méndez (2001) define la marca como: “Un signo o combinacién
de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que
fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propésito de distinguirlos de
otras alternativas que se ofrezcan en el mercado” (p. 53). La anterior definicion
contempla las dos cualidades fundamentales de las marcas, como lo son, la capacidad
individualizadora y la capacidad de indicar la procedencia del producto o servicio. Ello
implica que una marca es generadora de competencia, ya que permite una
diferenciacion para que el publico en general pueda seleccionar entre la diversidad de

productos y servicios tomando en consideracion la calidad de los mismos.



La marca constituye el signo o medio que permitira al empresario/identificar. sus
productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales: o similares
ofrecidos por terceros en el mercado. Son un signo cuando resultan susceptibles de
percepcion visual, en tanto constituyen un medio cuando son aprehendidas por ©tros de
los sentidos como el olfato o el oido en el caso de marcas olfativas y sonoras (Martinez
y Soucasse, 2000). Conforme lo anterior, de la definicibn de marca es importante

destacar los siguientes aspectos:

a) Amplitud de la nocion de signo marcario, ya que comprende no solo palabras o
graficos, sino que también abarca las marcas no tradicionales, como son las
sonoras, olfativas, holograficas, tridimensionales y crométicas.

b) Su aptitud distintiva, que es esencial en los signos marcarios, misma que puede ser
inherente o sobrevenida.

c) La especialidad de la marca, en virtud de la cual solo se tiene derecho para utilizarla

con relacion a los productos o servicios designados en la solicitud de registro.

De esta amplitud de nocion de marca se puede distinguir la marca tradicional,
gue consiste en letras, numeros, palabras, simbolos, disefios 0o una combinacion de
estos y que en general son clasificadas como nominativas (palabras), mixtas (palabras
y disefos) y figurativas (disefios); y, la marca no tradicional o no convencional, cuya
distintividad se deriva del olor, sabor, sonido, textura, movimiento o de formas
tridimensionales, por lo que pueden ser signos visibles como los colores, hologramas,
formas, marcas de posicién o no visibles como los sonidos, olores, sabores y texturas
gue son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano. En ese sentido,
Castro (2012) define la marca no tradicional como: “Aquella que es percibida por
cualquiera de los cinco sentidos y cuya representacion debe ser hecha a través de

métodos de representacion no tradicionales” (p. 2).
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Con la aprobacion del Tratado de Libre Comercio entre la Republica’ Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos de América DR-CAFTA, Guatemala adquirio
compromisos para realizar reformas a su sistema juridico, siendo en materia de
propiedad intelectual una de ellas, el contemplar una definicion mas amplia-de marca;
que dejara abierta la posibilidad de proteccion de marcas no tradicionales. En ese
orden, se han introducido reformas a la Ley de Propiedad Industrial para la
implementacion de este tratado, entre las que cabe destacar el reconocimiento de las

marcas sonoras Yy olfativas.

De acuerdo con la definicion que contempla la Ley de Propiedad Industrial en su
articulo 4, marca es: “Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios
producidos, comercializados o prestados por una persona individual o juridica, de otros
productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o
prestados por otra”. La definicion anterior, al igual que la doctrina, contempla un
aspecto fundamental que conforma y delimita la nocion de marca, mismo que constituye
requisito fundamental para su registro como lo es su distintividad, en virtud de que el
signo independientemente de la clase a la que pertenezca debe ser apto para distinguir

los productos o servicios de otros similares en el mercado.

En ese orden, el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial establece que
pueden constituir marca las palabras o conjunto de palabras, letras, cifras,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifietas,
orlas, lineas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, asi como la
combinacion de estos signos. Asimismo, también pueden consistir en sonidos y olores,
en la forma, presentacion o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o
empaque, en el medio de expendio de los productos o servicios correspondientes y
otros que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual tengan o hayan adquirido

aptitud distintiva.

Es importante sefalar que esta norma es meramente enunciativa, ya que no
limita, al dejar abierta la posibilidad que puedan constituir marca otros signos que a

criterio del Registro de la Propiedad Intelectual cumplan con la condicion de tener

11



aptitud distintiva. Al igual que las marcas tradicionales, las no tradicionales -son
registradas para distinguir productos y servicios clasificados de acuerdo -a la
clasificacion internacional de Niza y suponen los mismos principios de proteccion. Es
decir, su registro le otorga a su titular un derecho de exclusividad sobre la misma y le
permite oponerse a su uso no autorizado por parte de terceros; en consecuencia, debe
cumplir ciertos requisitos para que pueda ser registrada como tal, como lo es su

distintividad, ser perceptibles y susceptibles de representacion.

Un signo es perceptible cuando puede ser captado por cualquiera de los
sentidos, es decir, la vista, oido, olfato, gusto y tacto. Por su parte, la representacion
puede entenderse como la descripcion que permita formarse una idea del signo objeto
de la marca, utilizando para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro
mecanismo idéneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente
sefalados. La susceptibilidad de representacion es la aptitud que tiene un signo de ser
descrito en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, esto es, en algo perceptible

para ser captado por el publico consumidor.

1.3 Evolucién

El modelo tradicional de marca se originé y desarroll6 de la accion de aplicar una
denominacion a un producto, con el fin que los clientes pudieran identificarlo frente a
otros productos similares. De la denominacion siguieron las etiquetas y disefios, luego
las formas tridimensionales, hasta evolucionar en marcas no tradicionales como las
sonoras, olfativas, gustativas y tactiles, entre otras. El derecho de marcas ha
evolucionado constantemente derivado de la competitividad del mercado que obliga a
los empresarios a constituir nuevos y diversos tipos de marcas, que les otorguen una
ventaja competitiva que los distinga, por lo que para la comercializacion de los
productos se busca llegar al consumidor a través de medios diferentes al de la vista,
como el gusto, el olfato, la audicion y el tacto. Es por esta razon que surgen los signos

distintivos no tradicionales de naturaleza gustativa, olfativa, auditiva y tactil.
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En la actualidad, las legislaciones en materia marcaria tienen una/tendencia a la
apertura de nuevos tipos de marcas. Esta amplitud de nocion de=marca fue
contemplada en el numeral 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);-al regular
que podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de
otras empresas, por lo que para los paises miembros de este acuerdo (Guatemala es
parte) cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una

marca.

Guatemala ratifico el Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos de América DR-CAFTA, el 10 de marzo de 2005,
mediante el Decreto 31-2005 del Congreso de la Republica de Guatemala, en virtud del
cual adquirié el compromiso de realizar reformas en materia de propiedad intelectual,
entre ellas, el contemplar una definicion mas amplia de marca, que dejara abierta la
posibilidad de proteccion de marcas no tradicionales. En ese orden, se han introducido
reformas a la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, a través de los Decretos 11-
2006 y 3-2013 del Congreso de la Republica de Guatemala, para la implementacién de
este tratado, entre ellas, el reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas. El articulo
15.2 de este tratado establece que cada parte dispondra que las marcas incluyan las
marcas colectivas, de certificacion y sonoras; asimismo, que podran incluir indicaciones

geograficas y marcas olfativas.

En el 2009 entr6 en vigencia el Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, el cual estableci6 un marco multilateral para la definicion de criterios sobre el
modo en que deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros de
marcas los hologramas, las marcas animadas, de color, de posicién y las marcas que
consistan en signos no visibles. Guatemala no es parte; sin embargo, el mismo puede
servir de referencia en cuanto a los criterios determinados para representar estas

marcas en especifico.
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Al respecto, el Comité Permanente de la Organizacion Mundial de-la Propiedad
Intelectual sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas, que esta constituido por representantes de los Estados Miembros: de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de organizaciones
observadoras, ha definido una serie de ambitos de convergencia en relacion con la
representacion y descripcion de las marcas tridimensionales, de posicion, multimedia,
sonoras y los hologramas. Este constituye un enfoque comudn a todos los miembros de
la OMPI en relacién con la representacion y descripcion de las marcas no tradicionales,

siendo el primer punto de referencia internacional en esta materia.

En la actualidad, la mayoria de marcas no tradicionales registradas son las
tridimensionales. Sin embargo, con el reconocimiento de nuevos tipos de marcas y la
evolucion de la mercadotecnia se incrementara el nUmero de marcas no visibles como
las sonoras y olfativas, por lo que la tutela estatal debe estimular la competencia,
protegiendo los intereses tanto del productor como del consumidor, para lo cual es
necesario una adecuada y técnica regulacion juridica de las marcas sonoras y olfativas,

que garantice los principios de seguridad juridica y publicidad registral.

1.4 Caracteres esenciales

1.4.1 Distintividad

Dada la funcién principal que cumplen las marcas en un mercado
competitivo, su caracter distintivo es un requisito esencial y abarca tanto a la
novedad como a la especialidad, es decir, que no exista riesgo de confusién con
otros signos que se relacionen con los mismos o similares productos o servicios
a los cuales se aplica la marca. En ese orden, es concebida y protegida
juridicamente sobre la base de su funcién distintiva e indicadora de una fuente
empresarial, es decir, en razon de que individualiza los bienes o servicios de una

empresa y los diferencia de los congéneres producidos por sus competidores.
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Al estar destinada la marca a identificar un producto o urn/:servicio ‘entre
otros productos o servicios de la misma especie o0 clase ofrecidos. por los
competidores, no debe confundirse con otras marcas existentes ya registradas.
En esto consiste la novedad, lo cual viene a coincidir con la dlamada
disponibilidad del signo distintivo. Un signo distintivo es disponible si un tercero
no ha adquirido derechos sobre él (Bendafa, 1999). Ello obedece a que por
principio, una marca no puede causar confusion de ningun tipo. Si una marca no
se diferencia de otra (confusion marcaria) entonces no hay marca, pues, para

gue exista, debe tener fuerza distintiva.

Derivado de lo anterior, no debe registrarse el signo que genera un
significativo riesgo de confusion en el publico, fundamentalmente por dos
razones, la primera, por el derecho del titular a la individualizacion de su producto
y que debe ser protegido de cualquier acto de competencia desleal que conlleve
el aprovechamiento del reconocimiento de una marca. La segunda, por el
derecho del consumidor a no ser confundido, ya que este asocia el signo
distintivo con una determinado origen o procedencia empresarial, asi como con

una calidad en los productos o servicios.

La funcién distintiva de estos signos explica asimismo que de ellos puedan
predicarse dos principios basicos: el principio de novedad, en virtud del
cual el signo que comienza a utilizarse debe ser distinto (en el sentido de
no confundible) de los anteriormente usados por otros competidores, pues
de lo contrario en vez de distincién produciria confusion; y el principio de
especialidad (...) el principio de especialidad permite la existencia
simultdnea de dos 0 mas marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes
a distintos titulares, siempre que se utilicen en relacion con productos o

servicios diferentes (Broseta y Martinez, 2011, p. 241).

En ese sentido, se puede clasificar la novedad como intrinseca (poder
distintivo) y como extrinseca, con relacion a otras marcas anteriores

(especialidad) (Otamendi, 1999). A este respecto, es importante para los efectos
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del registro de una marca, el determinar si la misma estd dispenible, siendo
necesario establecer su semejanza con otras registradas o en iramite que
pudiera dar lugar a confusion. Existen distintos tipos de semejanza, entre:los que

cabe sefalar:

1) Grafica: El disefio, dibujo, tipo de letra o combinacion de colores utilizados en
la marca son parecidos o iguales.

2) Ortografica: Tienen letras o silabas iguales o en la misma disposicion.

3) Auditiva: Su pronunciacion es parecida.

4) De forma: Se relaciona con los envases, cuando su forma es parecida.

5) Ideologica:

a. Semejanza conceptual de las palabras: Igual o parecido contenido
conceptual de las marcas, se evoca 0O representa una misma cosa,
caracteristica o idea.

b. Semejanza conceptual de dibujos: Al representar una misma cosa.

c. Semejanza conceptual entre una palabra y un dibujo: Es la existente
entre una palabra y el dibujo (pintura o fotografia) que la representa.

d. Palabras anténimas o de significados contrapuestos: Cuando existe
una evocacion reciproca entre marcas que da lugar a que el publico
consumidor se confunda.

e. Por inclusion en la marca del nombre del producto que distingue: Es el
caso en el cual la marca esta formada por el producto que distingue y
una palabra idéntica o parecida de la marca anterior.

f. Similitud entre una palabra en idioma extranjero y su traduccion: Esto
en virtud de que se evocaria la palabra correspondiente al idioma del

pais en el que se registre (Bendafia, 1999).

Al respecto, es preciso sefalar que la Ley de Propiedad Industrial en sus
articulos 4 y 16 contempla en la nocion de marca como elemento fundamental la
aptitud distintiva. En ese orden, los articulos 20 y 21 de esta ley regulan las
marcas inadmisibles por razones intrinsecas, asi como por derechos de terceros,

debiendo destacarse que en la literal a) de la primera norma referida se dispone
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gue no podrd registrarse como marca el signo que no tenga suficiente aptitud

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

Para esos efectos, el articulo 29 de la Ley de Propiedad-Industrial
establece las reglas para calificar las semejanzas de los signos distintivos, tanto
para la realizacion del examen de fondo como para la resolucion de oposiciones.
Los casos de inadmisibilidad de marcas y las reglas para establecer las
similitudes o0 semejanzas son aspectos que deben ser examinados
minuciosamente por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, toda vez que
como se ha sefalado, es preciso la tutela de los derechos tanto de los titulares
de marcas registradas con anterioridad, como el consumidor en general y evitar
la confusion o asociacion de signos distintivos que no corresponden al mismo

origen empresarial.

1.4.2 Especialidad

La proteccion juridica otorgada a una marca esta limitada a productos o
servicios determinados, a los cuales identifica o distingue. Como excepciones a
esta caracteristica son las marcas notorias y cuando se protegen productos o
servicios similares, que puedan inducir a error al consumidor, aunque
correspondan a clases diferentes. Esta caracteristica es contemplada en el
articulo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, al regular que la propiedad de la
marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relacién con los
productos o servicios para los que haya sido registrada, es decir, no es un
derecho absoluto que impida utilizar signos similares en relacion con otra clase

de bienes.

1.4.3 Licitud

La marca no puede ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al
orden publico, ni aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas, lo cual

constituye caso de inadmisibilidad de marca en virtud de razones intrinsecas,
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conforme las literales h) e i) del articulo 20 de la Ley de Propiedad /Industrial.
Cabe destacar que la licitud debe ser de la marca y no del producto. En ese
sentido, los articulos 16 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, 15
numeral 4.° del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos depropiedad
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y 7 del Convenio de Paris son
contestes al sefialar que: “La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de

aplicar la marca en ningun caso sera obstaculo para el registro de la marca”.

1.4.4 Veracidad

La marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad, que
induzcan a error al consumidor sobre el origen y calidad de las mercancias o
hagan incurrir en engafio en la seleccion de productos, toda vez que constituiria
un acto de competencia desleal (Rangel, 1960). Ello obedece, como se sefialado
anteriormente, a evitar un aprovechamiento injusto de la fama o notoriedad
adquirida por un empresario, asi como proteger los intereses del publico
consumidor en general, al impedir que derivado de una publicidad engafiosa

prefiera determinados productos o servicios.

Al respecto, el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, en su
segundo parrafo indica que el empleo de la marca no debe ser susceptible de
crear confusion o asociacion con respecto al origen, cualidades o caracteristicas
de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas, razén por la cual
la literal j) del articulo 20 de la ley referida contempla como caso de marca
inadmisible por razones intrinsecas, el que el signo pueda causar engafio o
confusién sobre la procedencia geografica o cultural, la naturaleza, el modo de
fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o

alguna otra caracteristica del producto o del servicio de que se trate.

En ese sentido, las caracteristicas de las marcas anteriormente indicadas,
son requisitos esenciales que deben cumplir para que se constituyan en un signo

distintivo reconocido y protegido por la tutela estatal. La falta de cualquiera de
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ellas, es causa de inadmisibilidad para el registro de la marca, por-lo/que son
aspectos que deben ser estrictamente observados al momento que’el Registro
de la Propiedad Intelectual realice el examen correspondiente de la. misma. Debe
recordarse que ha sido concebida sobre la base de su funcion distintiva e
indicadora de una fuente empresarial, que también protege al consumidor en el

marco de un mercado competitivo.

1.5 Principios del derecho de marcas

Es importante el estudio de los principios generales del derecho marcario, ya que
de estos se derivan las normas juridicas y postulados de la ciencia. Cumplen funciones

esenciales como:

a) Ser fundamento del ordenamiento juridico.
b) Orientadores de la labor de interpretacion.

c) Servir de fuente en caso de insuficiencia de la ley o costumbre (De Castro, 1955).

Independientemente del sistema de proteccidn que se establezca en las distintas
legislaciones, el régimen juridico aplicable a las marcas se rige, entre otros, por los

siguientes principios esenciales:

1.5.1 Principio de exclusividad

La marca protegida confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, lo
gue implica la facultad juridica de excluir a terceras personas en el uso de esa
marca o de cualquier otra idéntica, similar o parecida que pueda causar
confusion o de otra manera afectar los derechos del titular. Este derecho
exclusivo implica también la facultad del titular de disponer de su propiedad como
acontece con cualquier otro bien, es decir, de transferir la marca libremente o
autorizar a terceros para que puedan utilizarla, ya sea a titulo gratuito u oneroso

y de conformidad con lo establecido en el contrato de licencia. El articulo 35 de la
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Ley de Propiedad Industrial contempla ese derecho exclusivo y:otros que ‘se

otorgan derivado del registro de una marca.

1.5.2 Principio de territorialidad

El derecho exclusivo que se otorga al titular se circunscribe en principio al
ambito territorial del pais en el que se protege la marca, lo que implica que
tampoco las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otros
paises. Una excepcion a la aplicacion de este principio lo constituye el sistema
de Madrid para el registro internacional de marcas, que se aplica en los paises
parte en el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1891
y el Protocolo de 1989 (Guatemala no es parte de estos Tratados). Este sistema
ofrece la posibilidad de proteger las marcas en varios paises, mediante la
presentacion en una sola oficina de una unica solicitud hecha en un idioma, para
la cual se ha de pagar un juego de tasas en la moneda respectiva. El registro
internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca

hecha en cada uno de los paises designados por el solicitante.

Conforme el articulo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, el titular de una
marca protegida en un pais extranjero gozara de los derechos y de las garantias
gue esta ley otorga, siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala,
salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algun tratado o

convencion que Guatemala sea parte.

1.5.3 Principio de temporalidad

La proteccién de las marcas estd sujeta a un determinado plazo. El
ejercicio de los derechos que la proteccion de una marca confiere al titular tiene
una vigencia determinada de 10 afos, plazo que puede ser renovado
indefinidamente por un periodo similar siempre y cuando se cumplan los
requisitos que al efecto se establezcan, lo cual es regulado por el articulo 31 de

la Ley de Propiedad Industrial.
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1.5.4 Principio de especialidad

Este principio deriva de que la marca no es un signo abstractamente
considerado, sino que es puesto en relacion con una o varias clases de
productos o servicios (Fernandez-Novoa, 1984). Asi, se confiere Unica y
exclusivamente para el o los productos o servicios para los cuales ha sido
solicitada la marca. Este principio se traduce en la obligacion que establecen las
legislaciones de indicar claramente la enumeracion de los productos o servicios a
los cuales se aplica o aplicara la marca. Ello esta estrechamente relacionado con
el caracter de especialidad de las marcas en virtud del cual la proteccion juridica

otorgada se limita a los productos o servicios que distingue.

Este principio tiene como excepcion las marcas notorias, ya que de lo
contrario habria un aprovechamiento desleal de la fama adquirida por el signo
distintivo y un riesgo de confusion en el consumidor, al asociarlo con un origen
empresarial distinto al que realmente es. Para esos efectos la mayoria de paises
aplican, ya sea por ser parte contratante o bien por referencia de sus respectivas
legislaciones, la clasificacion internacional de productos y servicios para el
registro de marcas, establecida en el Arreglo de Niza de 1957, el cual ha sido
revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

1.5.5 Principio de la no confusién

Una marca no puede causar confusion de ningun tipo, si no se diferencia
de otra (confusiébn marcaria) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe
tener fuerza distintiva. Conforme lo anterior, no debe registrarse el signo que
genera riesgo de confusion en el publico, fundamentalmente por el derecho del
titular a la individualizacion de su producto, asi como el derecho del consumidor
a no ser confundido. Cuando se solicita el registro de dos signos iguales en
distintas clases, no suele haber riesgo de confusién; sin embargo, en el caso de

una marca notoria, la proteccion traspasa los limites de la clase donde se

21



registré, por lo que el titular puede oponerse a su registro porgue podria

ocasionar confusion.

1.5.6 Principio de la buena fe marcaria

La buena fe es uno de los principios generales mas importantes del
derecho, de este se deriva la buena fe marcaria, que debe estar presente en
todos y cada uno de los actos, procesos y hechos juridicos relacionados con esta
materia. La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el uso de
marcas registradas y no registradas, en todo acto, contrato, en cualquier pais, ya

gue este principio debe privar y observarse en un mercado competitivo.

Los principios antes referidos constituyen el fundamento del derecho
marcario. En ese sentido, ante la insuficiencia de la ley, deben orientar la
aplicacién e interpretacion de la misma, lo cual reviste de mayor importancia ante
las falencias de la legislacién respecto a la regulacion de algunos aspectos
relacionados con las marcas no tradicionales, pero que al ser signos distintivos al
igual que los tradicionales, deben tenerse presentes los mismos principios

rectores y sobre los cuales se fundamenta la proteccién de las marcas.

1.6 Clases de marcas

La evolucién y competitividad de los mercados ha hecho que las marcas, que

identifican o distinguen los productos o servicios, ya no se limiten a signos distintivos

tradicionales, percibidos por la vista a través de palabras, imagenes o elementos

figurativos. Hoy, se ha innovado a otras clases que permiten captar la atencion del

publico consumidor por medio de otros sentidos, surgiendo marcas no tradicionales,

como las sonoras, olfativas, gustativas y tactiles, entre otras, que revisten de

caracteristicas especificas dada la forma en que son percibidas, lo cual amplia la

nocién de marca.

22



La mayoria de marcas son denominativas, que estan constituidas-por una o
varias palabras que pueden ser vistas, leidas, transmitidas oralmente y“oidas. Por 'su
parte, las marcas graficas o embleméaticas se dirigen a su percepcion por la vista y
consisten en imagenes o dibujos; y, las marcas mixtas son una mezcla .de; la
denominativa y gréfica (Bercovitz, 2013). La Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) ha clasificado los diversos signos capaces de constituir una marca no
tradicional, segun puedan ser percibidos por la vista o por algun otro de los sentidos,

como el oido o el olfato, de los cuales se hara referencia a continuacién (OMPI, 2006).

1.6.1 Signos visibles

1.6.1.1 Marcas tridimensionales

La forma del producto y la de sus envases o0 envolturas son signos
gue pueden constituir marca, siempre y cuando sea distintiva y pueda ser
representada graficamente. Cabe sefialar que la forma del producto no
puede registrarse como marca si se deriva exclusivamente de la
naturaleza del propio producto, a fin de impedir el registro de formas que
son caracteristicas esenciales y tengan una funcién técnica, ya que se
impediria, dada la exclusividad inherente al derecho de marca, incorporar

esa funcion en productos de la competencia.

1.6.1.2 Marcas de color

En la actualidad, los colores son un medio de identificacion
comercial cada vez mas importante desde el punto de vista de los
consumidores, por lo que las empresas hacen un uso del color y las
combinaciones de estos, en sus productos, embalajes, publicidad y puntos
de venta (mobiliario, decoracion, letreros, entre otros). Sin embargo, es
preciso acotar que un simple color aisladamente considerado, no puede
ser considerado marca, salvo que haya adquirido suficiente aptitud

distintiva derivado del uso continuo en el comercio.
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1.6.1.3 Hologramas

A través de los hologramas se almacena y recupera Opticamente
una imagen tridimensional, misma que cambia segun el angule: desde €l
gue se observe, por lo que reducirla a una forma impresa puede resultar
dificil, ya que la reproduccion impresa no recoge el movimiento de esta.
No obstante, se ha considerado que ello puede subsanarse a través de

varias vistas del holograma desde distintos angulos.

1.6.1.4 Signos animados o de multimedia

Estos signos refieren al movimiento de un determinado objeto.
“Consisten en elementos animados o pueden contener elementos
animados. La imagen en movimiento puede ser el fragmento de pelicula
cinematografica o de video, el logotipo movil de un programa de television”
(OMPI, 2008, p. 8). Estas marcas estan compuestas por imagenes que
forman animaciones que dan un caracter distintivo al producto o servicio,
como es el caso de las que aparecen al principio de una pelicula y que

identifican a la casa productora de la misma.

1.6.1.5 Marcas de posicion

“Una marca de posicién se caracteriza por un elemento idéntico que
siempre aparece en el producto en la misma posicién y con proporciones
constantes” (OMPI, 2007, p. 6). Un ejemplo de esta marca lo constituye la
forma de una etiqueta de fabrica o de un pespunte decorativo en el bolsillo
trasero de un pantalén, lo cual no debe constituir la forma usual en el
producto o tener un caracter funcional, de lo contrario, no se cumpliria con
el requisito de la distintividad que todo signo debe poseer para ser objeto

de proteccion.
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1.6.1.6 Marcas gestuales

Se ha considerado un gesto como otro tipo de marca no tradicional.
Sin embargo, también puede encuadrar en una marca ahimada ;0

figurativa dadas sus caracteristicas.

1.6.2 Signos no visibles

1.6.2.1 Marcas sonoras

Son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el

mercado. La OMPI refiere que:

Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos
musicales pueden haber sido creados expresamente [...] o bien,
tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya
existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber
sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se
encuentran en la naturaleza [por ejemplo, el trueno o el rugido de
un leén] (OMPI, 2006, p. 8).

Este tipo de marcas estan constituidas por signos percibidos por el
sentido del oido, que como se refiere pueden ser musicales o no, lo que
puede ser una melodia o un simple sonido que identifique un producto o

servicio en el comercio, o bien, asocie el origen empresarial de estos.
1.6.2.2 Marcas olfativas
Este tipo de marcas son percibidas por el sentido del olfato, al estar

constituidas por un olor, el cual debe ser caracteristico y distintivo del

producto, de forma tal que no permita ser confundido o asociado con otro.
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Estan compuestas por olores, aromas o fragancias: gue, siendo
ajenas a la naturaleza de un producto, se le afaden icon el
propoésito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final que
se espera obtener con la proteccién de este tipo de signos es que
los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del

producto (Liévano, s.f., p. 28).

En ese orden, algunos tipos de aromas se consideran no aptos para

distinguir, entre ellos:

a) El olor natural del producto.
b) Los de enmascaramiento, porque tienen un proposito funcional.
c) Los comunes para el producto que distinguird, como el aroma de limén

en los productos de limpieza (OMPI, 2006).

Las anteriores prohibiciones tienen su fundamento en el caracter
distintivo que deben poseer las marcas, el cual no se cumple si un olor es
propio o usual del producto o tiene un fin funcional, lo cual no podria ser
protegido ni restringirse su uso por parte de terceros, ya que el signo
careceria de la distintividad inherente, lo que constituye un caso de
inadmisibilidad absoluta para su registro. En ese orden, solo puede
otorgarse proteccion a olores que sean novedosos y se distingan del que

normalmente tienen los productos a los cuales se aplican.

1.6.2.3 Marcas gustativas

Son aquellas percibidas por el sentido del gusto, consisten en
sabores ajenos a la naturaleza del producto, pero que le afiaden
distintividad en el mercado. Lo que se espera obtener con la proteccion de
este tipo de signos es que los consumidores asocien el sabor con el origen

empresarial del producto (Liévano, s.f.).
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Al igual que las marcas olfativas, los sabores que carecen de
distintividad inherente son los naturales o comunes del producto, o:bien,
que cumplen un propdsito funcional, lo que constituyen casos de
inadmisibilidad absoluta de registro, ya que no podria restringirse su uso
por parte de terceros. En ese sentido, solo podria otorgarse proteccion a
sabores que sean novedosos y se distingan del que normalmente tienen

los productos a los cuales se aplican.

1.6.2.4 Marcas de textura o tactiles

Son signos percibidos por el sentido del tacto. En esta clase de
marcas lo distintivo es la superficie del producto por tener una estructura o
textura especificas y reconocibles (OMPI, 2006). Para estos efectos es
requerido que la textura sea lo suficientemente novedosa que la distinga
de los productos similares de la competencia, de forma tal que permita
asociar o identificar el origen o procedencia empresarial de los mismos, al
ser esta una de las funciones fundamentales que deben cumplir las

marcas.

1.7 Representacion de las marcas no tradicionales

La adquisicion del derecho exclusivo sobre un signo distintivo depende del
cumplimiento de una serie de formalidades, entre ellas, su representacion, la cual debe
permitir que cualquier persona que consulte su registro esté en capacidad de
comprender su contenido y naturaleza. La forma como se represente serd la que
determine cual es el alcance de la proteccion que se le otorga. Esta representacion
puede hacerse de diversas formas atendiendo a la clase de marca que se desee
representar. Las marcas tradicionales, que se expresan por medio de palabras, lineas o
graficos se pueden representar facilmente a través de una descripcion escrita
acompafada cuando corresponda de dibujos o fotografias, debiendo realizarse de la
manera mas comprensible posible, con el fin que se puedan delimitar claramente los

derechos de los que dispone el titular de la marca.
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Como se ha sefalado, la representacion de las marcas en ocasiones adopta la
forma de imagen o dibujo, pero en el caso de las marcas no tradicionales,  puede
adoptar otras formas, mismas que deben demostrar la naturaleza de la marca; permitir
realizar un examen adecuado de esta y posibiliten su consulta en el Registro; de la
Propiedad Intelectual para conocer el alcance de la proteccion otorgada a un signo
determinado. Esta representacion puede tener varios elementos combinados, como la
indicacion del tipo de marca en la solicitud, a fin que se distinga claramente de otros
signos tradicionales; la descripcion detallada de la marca, aun cuando se presente una
imagen o dibujo, y otros medios técnicos, como las grabaciones sonoras o referencias a

sistemas de clasificacion de los colores (OMPI, 2007).

En la actualidad, es objeto de discusion el determinar los medios adecuados de
representacion de las marcas no tradicionales, que por una parte no constituyan
requisitos demasiado complejos tanto para los solicitantes, pero que permitan
comprender al ente encargado del registro de las marcas, al publico en general y a los
posibles competidores qué se reivindica como marca. Para asegurar que el registro de
la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos, debe tomarse en cuenta
criterios como la claridad, precision, accesibilidad, inteligibilidad, duracién y objetividad
de la representacion (OMPI, 2006). En ese orden, la representacion puede consistir en
una descripcién en palabras, una serie de fotografias, una muestra del objeto que lleve
la marca, una reproduccién digital, grabacion sonora o video en formato analégico o
digital, siempre que permita comprender la naturaleza de la marca, por lo que no es

admisible descripciones de caracter técnico.

En Guatemala, con la reforma introducida por el Decreto 3-2013 del Congreso de
la Republica de Guatemala a la definicion de marca contenida en el articulo 4 de la Ley
de Propiedad Industrial, ya no se contempla como condiciébn para que un signo se
constituya en marca el que sea susceptible de representacion grafica, requiriéndose
unicamente conforme la literal c) del articulo 22 de la ley citada, el que la solicitud de
registro de marca contenga una reproduccion de la misma cuando se trate de marcas
denominativas con grafia, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas o

tridimensionales con o sin color. Cuando se trate de una marca sonora u olfativa, se
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requiere una descripcion suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas, asi
como el soporte material 0 apoyo, que en el caso de la marca olfativa’puede ser la

férmula quimica o procedimiento.

Al respecto, es importante entender el significado de las cualidades que debe
poseer la descripcion exigida por nuestra legislacion para el registro de las marcas
sonoras Yy olfativas. En ese orden, el Diccionario de la lengua espafiola de la Real
Academia Espafiola (2014) los define de la siguiente manera: Claro o clara: “Que se
percibe o se distingue bien. Pronunciacion clara (...) Inteligible, facil de comprender.
Lenguaje claro (...) Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre” (s.p.);
inteligible: “Que puede ser entendido (...) Que es materia de puro conocimiento, sin
intervencion de los sentido (...) Que se oye clara y distintamente” (s.p.). Y, objetiva:
“Perteneciente o relativo al objeto en si mismo, con independencia de la propia manera

de pensar o de sentir (...) Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce” (s.p.).

La importancia que la descripcion de estas marcas cumpla con esas condiciones
radica en que con base en ella y el soporte material o de apoyo que se presente, el
Registro de la Propiedad Intelectual realizara el examen de fondo de la marca
solicitada, para determinar si esta comprendida en alguno de los casos de
inadmisibilidad establecidos en los articulos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial.
De ahi la relevancia para que se establezcan criterios objetivos para esos efectos, que

garanticen la seguridad juridica y la publicidad registral.

Es preciso subrayar que la representacion de las marcas no tradicionales debe
demostrar su naturaleza y caracteristicas de forma suficientemente clara, para que
pueda ser examinada de manera adecuada y determinar el alcance de la proteccion
otorgada a la marca. Un aspecto importante para determinar la idoneidad de la
representacion es que esta sea tan clara, que permita al publico comprender con
facilidad la naturaleza de la marca y que la forma en que se publique resulte inteligible,
de manera que cualquier persona interesada pueda tener acceso a la informacién. La
finalidad del requisito de representacion es la seguridad juridica, dado que es necesaria

la determinacion del derecho a proteger y la limitacién del ius prohibendi del titular de
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dicho derecho.

Para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, esto-es, para
gue se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilizacibn comomarea, es
preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan
sobre ese mismo signo (...) Para comprobar si concurren o no esos requisitos o
prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como
marca con los signos protegidos por derechos anteriores (Bercovitz, 2013, p.
538).

La tutela estatal expresada en la exclusividad de uso otorgada a la marca
registrada tiene por objeto el estimulo de la competencia, ya que la marca cumple con
funciones fundamentales, por lo que se protege los intereses tanto del productor como
del consumidor. Los del primero al permitirle capitalizar la inversion resultado de su
talento y trabajo y los del segundo brindandole alternativas al momento de escoger
bienes o servicios. Conforme lo anterior, es necesaria una adecuada y técnica
regulacion juridica de las marcas sonoras y olfativas para revestir de proteccién a las
mismas, debiendo observarse requisitos que permitan identificarlas plenamente, no
dando lugar a confusién y que también permita su exacta reproduccion en cualquier
momento que se requiera para establecer su autenticidad y eficaz proteccién. Para
esos efectos es necesaria la objetividad en la reproduccién de la marca, que permita

conocer su naturaleza y una correcta evaluacion de la misma para su registro.

En relacién con el tema de la representacion de las marcas no tradicionales, el
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas de la OMPI, ha discutido este tema, estableciendo ambitos de
convergencia en relacion con la representacion y la descripciébn de las marcas no
tradicionales examinados a partir de la informacién proporcionada por los Estados

Miembros, de los cuales a continuacion se hara referencia.
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1.7.1 Marcas tridimensionales

Estas marcas han sido contempladas en el Tratado sobre el Derecho de
Marcas de 1994 y su reglamento; asimismo, se regulan en el de Singapur.sobre
el Derecho de Marcas de 2006, que establecen lo siguiente:

a) En la solicitud de registro de estas marcas debe figurar una declaraciéon o
indicacién del tipo de marca.

b) La representacion podra consistir en una vista Unica o en varias vistas
diferentes de la marca.

c) Sila representacion presentada no muestra suficientemente los detalles de la
marca, se debe requerir al solicitante que proporcione hasta seis vistas
diferentes o una descripcién mediante palabras.

d) Si las diferentes vistas o descripcion son insuficientes para mostrar los
detalles de la marca tridimensional, se debera proporcionar una muestra de

esta.

Como se expuso, estos tratados establecen un orden determinado de lo
gue puede ser requerido al solicitante a efecto representar una marca
tridimensional. Asimismo, también se ha considerado que es suficiente la
representacion grafica a través de la perspectiva o el dibujo isométrico o bien una
fotografia, siempre que se muestren los detalles de la marca. En las sesiones del
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geogréficas de la OMPI, ha sido discutido el nUmero de vistas que
deben publicarse cuando el solicitante haya presentado mas de una, de lo cual
no existe una practica generalizada, ya que algunas oficinas de marcas publican
todas las vistas presentadas por el solicitante y otras Unicamente la
representacion en la que se muestre una vista de la marca, aun cuando se haya

presentado varias vistas (OMPI, 2008).
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El comité antes referido, en su vigésima sesion celebrada endiciembre del
2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de convergencia‘concernientes
a la representacion de las marcas no tradicionales, determinandose en- relacién

con este tipo de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, una
representacion lo suficientemente clara en la que se muestre una Unica
vista de la marca basta para asignar una fecha de presentacion. Sin
embargo, a los fines del examen, las oficinas podran exigir vistas
adicionales o una descripcién de la marca tridimensional (OMPI, 2009, p.
1).

Es importante sefialar que el nimero y tipo de elementos adicionales
exigidos estan determinados por la necesidad de aclarar la naturaleza de la
marca y el alcance de los derechos reivindicados. En ese sentido, también se
considera necesario se publique las distintas vistas presentadas de la marca,
para efectos de la oposicion de terceros interesados.

1.7.2 Marcas de color

Dentro de los requerimientos respecto a la representacion de estas

marcas que las distintas oficinas de marcas han solicitado cabe sefalar:

a) Indicacién de que el signo cuyo registro se solicita es una marca de color per
se, 0 una combinacion de colores, junto con una muestra de los colores en
papel.

b) Para un color per se, una representacion sin contornos.

c) En el caso de combinaciones de color, debe sefalarse la proporcion de cada
uno y la forma en que aparecen en la marca.

d) Descripcion escrita de la marca y de la forma en que se aplica el color a los
productos o los servicios respecto de los cuales se solicita el registro.

e) Descripcion de los colores utilizando su nombre comun.
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En las sesiones del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI se ha considerado
gue la representacion del color en papel puede complementarse mediante la
indicacién del correspondiente codigo de color con arreglo a un sistema-de
identificacion reconocido internacionalmente, por ejemplo pantone, RAL, RGB,
entre otros, por considerarlos precisos y estables, lo cual contribuiria a aclarar la

naturaleza y alcance de la marca (OMPI, 2008).

Asimismo, también se ha considerado el uso de medios técnicos
especializados de reproduccion de las marcas de color como los cromatogramas,
ya que la informacion contenida en el registro de marcas debe ser accesible al
publico en general. La cromatografia es definida por el Diccionario de la lengua
espafola de la Real Academia Espanola (2014) como: “Método de analisis
guimico para la separacion de los componentes de una mezcla por distribucion

entre dos fases, una estacionaria y otra movil” (s.p.).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion celebrada en
diciembre del 2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de convergencia
relativos a la representacién de las marcas no tradicionales, determindndose

respecto a este tipo de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color (una marca
cuyo objeto es exclusivamente el color) o de una combinacién de colores
sin contornos delineados, las oficinas podran exigir que la representacion
de ese tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o
en formato electrénico. Las oficinas podran exigir que se indiguen los
colores utilizando su nombre comun. Ademas, las oficinas deberan dar a
los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante cédigos de
color reconocidos. Asimismo, las oficinas podran exigir una descripcién
escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza

en relacion con los servicios (OMPI, 2009, p. 2).
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En relacidn con la representacion de estas marcas se considera necesaria
la muestra de los colores que se pretenden proteger tanto en formato de papel
como electrénico, toda vez que la mayoria de oficinas de marcas en la actualidad
realizan la publicacién correspondiente por medio de sus paginas de Internet.
Asimismo, es indispensable para establecer con certeza lo que se protegera a
través del registro de la marca, el que se identifique los colores mediante cédigos
de color reconocidos como, por ejemplo, pantone, asi como que se describa la
forma en que la marca se aplicard a los productos o servicios para los que se

solicite.

1.7.3 Hologramas

La representacion gréafica puede consistir en:

a) Una ilustracibn que capte el efecto holografico en su totalidad, con la
indicacién del tipo de marca y una descripcion.

b) En el caso que el holograma esté constituido por la imagen de un solo objeto
gue no cambia, debe representarse ese objeto en tres dimensiones o desde
distintos angulos.

c) Si dependiendo del punto de vista el holograma representa varios objetos o
un objeto que cambia, debe incluirse reproducciones de cada uno de ellos.

d) Para efectos del examen de fondo de la marca, se ha considerado que puede
exigirse varias vistas del holograma en distintos encuadres, describiéndose el
angulo y la apariencia, a fin de que se precise la marca que se solicita su
proteccién (OMPI, 2008).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefos Industriales
e Indicaciones Geogréaficas de la OMPI, en su vigésima sesion celebrada en
diciembre del 2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de convergencia
relativos a la representacion de las marcas no tradicionales, determinandose

respecto a este tipo de marca lo siguiente:
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Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representacion
de ese tipo de marca podra consistir en una Unica vista 'del signo.que
capte el efecto holografico en su totalidad o, de ser necesario; varias
vistas del holograma desde distintos angulos. Las oficinas podrancexigir at
solicitante que incluya una descripcién del holograma cuando un Unico

dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precision (OMPI, 2009,
p.2).

En relacion con la representacion de esta marca se considera pertinente

se requiera el numero de vistas desde distintos angulos, que sean necesarias

para determinar todas sus dimensiones, mismas que en observancia del principio

de publicidad registral deberan ser publicadas para efectos de la oposicién de

terceros interesados. Como complemento de lo anterior, también es necesario se

presente una descripcion del signo distintivo que se pretende proteger a fin de

aclarar su naturaleza y alcance.

1.7.4 Signos animados o de multimedia

a)

b)

d)

Se han sefialado como formas de representarlos:

Proporcionar una serie de imagenes fijas que describan la animacion, con la
descripcion por escrito de la marca.

Se puede solicitar el especificar el orden cronolégico de las imagenes,
numerando las series de encuadres o incluyendo esa secuencia en la
descripcién escrita, asi como la duracion, direccion y frecuencia del
movimiento.

Otra forma de representacién consiste en una pelicula de corta duracion que
se presente con la solicitud y una descripcion escrita en la que se detalle la
naturaleza de la marca y el movimiento. La grabacion del movimiento puede
ser en formato analdgico o digital (OMPI, 2008).

Sin embargo, se considera que para captar en forma debida el caracter de

este tipo de marcas, deben representarse en movimiento.
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El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios dndustriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion“celebrada en
diciembre del 2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de\convergencia
relativos a la representacion de las marcas no tradicionales, determinandose

respecto a estos tipos de marcas lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o
multimedios, la representacion de ese tipo de marcas podra consistir en
una serie de imagenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento.
Las oficinas podran exigir que la solicitud incluya una descripcion escrita
en la que se explique el movimiento. De no ser asi, las oficinas podran
exigir una grabacion del signo en formato analdgico o digital. De ser
posible la presentacion electrénica, podra presentarse con la solicitud un
fichero electronico (OMPI, 2009, p. 3).

En cuanto a la forma idonea de representacion de esta clase de marca se
considera que dado que se trata de signos distintivos que contienen movimiento,
lo pertinente para reflejar en forma clara, precisa y completa el objeto a proteger,
es una grabacion de la animacion. Para el efecto debe requerirse que se
presente en un formato digital, asi como que se complemente con una
descripcién de la marca, lo cual permitira determinar en forma debida su
naturaleza y alcances, ademas que facilitara su publicacion y consulta por parte

de terceros interesados.

1.7.5 Marcas de posicion

Para la representacion de estas marcas generalmente se exige una
representacion con una sola imagen del signo, que defina con claridad el objeto
para el que se solicita proteccion, para lo cual se pueden utilizar lineas
punteadas o discontinuas respecto del objeto que no se reivindica con la
proteccion. Asimismo, también se puede requerir una descripcion de la ubicacion

del signo en relacion al producto (OMPI, 2008).

36



El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios dndustriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion“celebrada en
diciembre del 2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de\convergencia
relativos a la representacion de las marcas no tradicionales, determinandose

respecto a estos tipos de marcas lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posicion, la
representacion de este tipo de marca podra consistir en una Unica vista de
la marca. Podra exigirse que se represente con lineas discontinuas o
punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la proteccion.
Asimismo, si la representacion grafica proporcionada no es suficiente,
podra exigirse una descripcion escrita en la que se especifique la
ubicacién de la marca en relacion con el producto (OMPI, 2009, p. 3).

Se considera que la representacion esta clase de marcas no presenta
mayores inconvenientes. Esta se puede determinar con el objeto que se
pretende proteger a traves de una descripcion del mismo y la reproduccion
grafica de la imagen que refleje la ubicacién o posicion del signo distintivo en el
producto al cual se aplicara y que lo hace distintivo, asi como lo que no se

solicita ser reivindicado con el registro de la marca.

1.7.6 Marcas gestuales

Puede ser representado de la siguiente forma:

a) Cuando el signo es una marca figurativa, la representacion puede ser un
unico dibujo o varios encuadres que muestren el movimiento, acompafados
de una descripcidn escrita.

b) Para el caso de una marca animada se puede presentar una serie de
imagenes fijas, junto con una descripcién de la marca en la que se indique el
gesto de que se trata, asi como una grabacion analdgica o digital del gesto
(OMPI, 2008).
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El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disengsndustriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion ‘celebrada en
diciembre del 2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de convergencia
relativos a la representacion de las marcas no tradicionales, determindndose

respecto a estos tipos de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la
representacion de este tipo de marca podré consistir en una unica imagen
cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres
en los que se describa el gesto, si la marca es considerada como una
marca animada. Asimismo, podra presentarse una descripcion escrita en

la que se explique el gesto (OMPI, 2009, p. 4).

En relacion con esta clase de marcas y atendiendo a que la
representacion que debe presentarse de las mismas ha de permitir en forma
clara, precisa y completa determinar cual es su naturaleza y alcances que se
solicita se protejan a través de su registro, se considera que como se hizo
referencia en las marcas animadas, en el caso de los signos distintivos con
movimiento, el medio idoneo de representacion es aquel que capte o refleje este.
Por tal razén una grabacion cumpliria con ese requerimiento, lo cual debe ser
complementado con una descripcibn que aclare en qué consiste el gesto

distintivo.

1.7.7 Marcas sonoras

La representacion que se ha utilizado ha consistido en:

a) Para el caso de sonidos musicales, a través de la indicacion en la solicitud de
registro del tipo de marca, presentando las notas musicales correspondientes
en un pentagrama, asi como una descripcién del sonido mediante palabras,

indicando los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y cualquier otra
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caracteristica. Adicional a lo anterior, también se ha exigido una grabacién
analdgica o digital del sonido, o bien, cuando la presentacién sea-electronica,
mediante un archivo electrénico, como el MP3 o el WAV.

b) En cuanto a los sonidos no musicales se han representado a través: de una
onomatopeya, que es la “Formacién de una palabra por imitacion del sonido
de aquello que designa” (Diccionario de la lengua espafiola de la Real
Academia Espafiola, 2014, s.p.); la descripcion mediante palabras, una
grabacion sonora en formato analdgico o digital, 0 una combinacién de estas
formas.

c) Otros medios técnicos como oscilogramas, espectrogramas, sonogramas o
fonogramas, en combinacion con la indicacion del tipo de marca y la
descripcién (OMPI, 2008).

Para estos efectos, debe entenderse estas técnicas de la siguiente
manera: “Oscilograma: Representacion grafica de una forma de onda obtenida
mediante un oscilografo”. “Espectrograma: Representacion visual de los datos de
un espectro”. “Fonograma: Registro del sonido en soportes especiales que
permiten su reproduccion” (Diccionario de la lengua espafiola de la Real

Academia Espaifiola, 2014, s.p).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion celebrada en
diciembre del 2008, llegd a un acuerdo respecto de los ambitos de convergencia
relativos a la representacion de las marcas no tradicionales, determindndose

respecto a estos tipos de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas
podran exigir que la representacion de ese tipo de marcas consista en la
notacion musical en un pentagrama, en una descripcion del sonido que
constituye la marca, en una grabacién analégica o digital de ese sonido, o
en una combinacion de todo lo anterior. Cuando esté disponible la

presentacion electronica, podra presentarse un fichero electronico junto
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con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, se considerara
gue unicamente la notacidbn musical en un pentagrama representa de

manera adecuada la marca (OMPI, 2009, p. 4).

Acerca de esta clase de marcas, es pertinente sefialar que se considera
gque la sola descripcidon, la notacion musical en un pentagrama 0 una
onomatopeya, no son los medios idéneos de representar los sonidos, toda vez
que no reflejan en forma clara, precisa, completa, inteligible y facilmente
accesible el signo distintivo objeto de proteccion. Por ello, es pertinente que
como complemento de estos, se presente una grabacion del sonido, el cual
permitira comprender objetivamente su naturaleza y alcances, ademas que
facilitara su publicacion y consulta por parte de terceros interesados, a través de
medios digitales que las oficinas de marcas dispongan para esos efectos.

1.7.8 Marcas olfativas

Se ha considerado que su representacion puede consistir en una
descripcion escrita del olor, que permita transmitir a una persona normal y
corriente la informacién necesaria para identificar adecuadamente la marca, asi

como la presentacion de un espécimen del signo (OMPI, 2008).

El tema de la representacidn de este tipo de marcas ha sido muy debatido
derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE)
emitida dentro de la causa C-273/00 el 12 de diciembre de 2002, denominada
Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, en la cual se sefiald
gue el requisito de representacion gréafica en el caso de las fragancias no se
satisface con una férmula quimica, al no ser accesible a todo el mundo y no
representar el olor de una sustancia sino la sustancia en si misma; la descripcion
mediante palabras no resulta clara, precisa y objetiva; y, la muestra del olor no es
estable y durable. En ese sentido, se establecieron como criterios que debe
cumplir esta representacién el que sea precisa, clara, completa, facilmente

accesible, inteligible, duradera y objetiva (TJUE, 2002).
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El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefigs-industriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion ‘celebrada en

diciembre del 2008, manifesto respecto a este tipo de marca que:

No pudo hallar un ambito de convergencia respecto de la representacion
de las marcas olfativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas
podran representarse mediante una descripcion, mientras que otras
consideran que una descripcion no puede representar de forma adecuada

el caracter de ese tipo de marcas (OMPI, 2009. p. 5).

Es preciso mencionar que existen otros métodos para identificar un olor,

dentro de los que cabe destacar:

a) Cromatografia de gases: El analisis fisico-quimico por cromatografia en fase
gaseosa se realiza a través de una maquina que dispone de captores
sensibles a las caracteristicas fisico-quimicas de una composicion, midiendo
la intensidad de los componentes volatiles del olor que se analiza, lo cual se
refleja en forma de un gréafico en colores, en donde cada color corresponde a
una fuente de olor (Castro, 2012).

b) La nariz electronica: Que constituye “un instrumento dotado de sensores
guimicos y de un programa gquimiométrico de reconocimiento de modelos,
que es capaz de reconocer y comparar olores individuales y complejos”
(Busto, 2002, p. 4).

Estos métodos permiten realizar una comparacion de los signos olfativos
para determinar si pudieran causar confusion, para efectos del examen de fondo
gue debe realizar el Registro de la Propiedad Intelectual previo a otorgar
proteccion a la marca. En ese sentido, se considera deben tomarse como
alternativas para representar una marca olfativa, ya que el requerir inicamente
una descripcion del olor, su férmula quimica o bien una muestra del signo, no

permiten establecer en forma clara, precisa, objetiva y duradera qué se reivindica
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a través del registro de la marca, al no poder delimitarse en forma<adecuada su

naturaleza y alcance, situacion que atenta contra la seguridad juridica:

1.7.9 Marcas gustativas

La representacion de estas marcas ha consistido en:

a) Una indicacion en la solicitud del tipo de marca.
b) Descripcion escrita de las caracteristicas del sabor.

c) Presentacion de una muestra del producto al que se aplica la marca.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en su vigésima sesion celebrada en

diciembre del 2008, manifestd respecto a este tipo que:

No pudo hallar un @mbito de convergencia respecto de la representacion
de las marcas gustativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas
marcas puedan representarse mediante una descripcién, mientras que
otras consideran que una descripcidon no puede representar de manera

adecuada el caracter de ese tipo de marcas (OMPI, 2009, p. 5).

La representacion de este tipo de marcas presenta varias dificultades ya
gue los sabores cambian con el paso del tiempo y no existen sabores Unicos. Por
ello, se considera que no es adecuado el requerir que Unicamente se
representen por medio de una descripcién del signo distintivo y una muestra del
producto al que se aplica, ya que como se sefiald respecto de las marcas
olfativas, no permiten establecer en forma clara, precisa, objetiva y duradera qué
se reivindica a través del registro de la marca, al no poder delimitarse en forma
adecuada su naturaleza y alcance, situacidon que atenta contra la seguridad
juridica, por lo gue mientras no exista un medio idéneo de representar un sabor,

Su registro como marca no es viable.
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1.7.10 Marcas de textura o tactiles

Se ha considerado su representacion a través de:

a) Indicacién del tipo de marca en la solicitud.

b) Descripcion detallada del signo.

c) Representacion de la superficie por medio de una muestra realizada por
impresion en relieve por el procedimiento de escritura del sistema braille.

d) Una grafica que identifique la ubicacién de la marca en los productos, con una
descripcion detallada de la textura (OMPI, 2008).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geogréaficas de la OMPI, en su vigésima sesion celebrada en

diciembre del 2008, manifestd respecto a este tipo de marca que:

No pudo hallar un @mbito de convergencia respecto de la representacion
de las marcas de textura o tactiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que
esas marcas pueden representarse mediante una descripcion, mientras
gue otras consideran que una descripcibn no puede representar de

manera adecuada el caracter de ese tipo de marcas (OMPI, 2009, p. 5).

En relaciobn con esta clase de marcas, se considera que la sola
descripcion detallada de la textura no puede representarla en forma adecuada,
por lo que deberd complementarse con un gréfico que refleje la misma, asi como
una muestra del producto al cual se aplique la marca, que quedara bajo
resguardo del Registro de la Propiedad Intelectual para ser consultado por quien

tenga interés, conforme el principio de publicidad registral.

43



1.8 Publicacién de marcas no tradicionales

Es importante destacar la importancia que las publicaciones de las marcas sean
completas para que proporcionen la informacion suficiente a los usuarios y terceres quée
deseen consultar las solicitudes de registro o bien marcas registradas. Con la evolucion
de las nuevas tecnologias se han adoptado distintas formas que pueden consistir en la
publicacion en papel, en formato electronico en CD-ROM o en Internet, o bien una
combinacion de estas. En la actualidad, muchas de las entidades encargadas del
registro de marcas facilitan a través de Internet informacion relacionada con las
solicitudes y el registro, o que antes solo se realizaba en forma impresa a través del

diario oficial o el boletin de la oficina de marcas.

Del tipo de publicacion que se elija dependeran los requisitos que se exijan en
relacion con la representacion de las marcas no tradicionales, toda vez que es
necesario que el publico y terceros conozcan la verdadera naturaleza de la marca. Para
el caso de las marcas no visibles, se ha considerado que es mas conveniente su
publicacién en un sitio de Internet, ya sea cargando un archivo MP3 y poniéndolo a
disposicion mediante un URL o un icono que reproduzca la marca sonora o de
multimedia. La publicacion en papel serviria para hacer referencia que la representacion
no gréfica de un signo no visible puede consultarse en un lugar determinado. Cuando
existe una combinacién de formas de publicacion, bien sea en papel y CD-ROM o en
papel y en un sitio de Internet, es preciso se determine cual sera la publicacion oficial

que surtira los efectos juridicos que establece la ley de la materia.

Asimismo, si se exige una descripcién de la marca u otros elementos gréficos,
estos también deben formar parte de la publicacion. Cuando para el registro de marcas
sonoras 0 animadas se requiere su representacion por medio de soportes materiales
como CD o DVD, en la publicacion es preciso se indique que el mismo puede ponerse a
disposicion del publico. EI Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, ha sugerido que, en los paises que publiquen su diario o boletin oficial en

internet o que de cualquier otra manera pongan los signos a disposicion del publico a
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través de este medio, coloquen en sus respectivos paginas web un icono:sonoro o
visual que permita al publico acceder al sonido, la melodia o el videoclip deque se: trate
(OMPI, 2007).

Las importancia que las publicaciones de las marcas sean lo mas completas
posibles se fundamenta en el principio de publicidad registral, en virtud del cual se debe
permitir de la forma mas accesible e inteligible al publico en general y terceros
interesados, conocer los signos distintivos que se solicita sean registrados, asi como la
informacion que se relacione con estos, toda vez que esto les permitird en caso afecte

sus intereses, el plantear la oposicion correspondiente.

1.9 Tratados internacionales

El tema del derecho marcario ha sido regulado por tratados internacionales en
virtud de los cuales los paises parte de los mismos, han adquirido compromisos para
implementar innovaciones y armonizar sus legislaciones acordes a estos. Asimismo,
establecen directrices respecto al tratamiento que debe otorgarseles a las distintas
clases de marcas que se solicita su proteccion, de los cuales a continuacion se hara

referencia a sus aspectos mas importantes.

1.9.1 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Una de las instancias decisivas en la divulgacién del derecho marcario ha
sido el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de
marzo de 1883, el cual entr6 en vigencia el 7 de julio de 1884. En Guatemala, fue
ratificado el 20 de abril de 1998. Este convenio ha sido base para la
implementacion de mecanismos internacionales de proteccion de las marcas al
establecer un cuerpo normativo comun para todos los Estados Miembros, relativo
a aspectos de la propiedad industrial que definen niveles minimos de proteccion
y seguridad juridica para los titulares de los derechos pertenecientes a la

Propiedad Industrial dentro del ambito internacional.
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Dentro de los aspectos regulados que cabe destacar se puede mencionar:

a) El derecho de prioridad, por el plazo de 6 meses contado a partir. de la
presentacion de la solicitud de registro de la marca (articulo 4).

b) Las condiciones de registro son determinadas por cada pais (articulo 6
numeral 1).

c) Independencia de la proteccion de la misma marca en diferentes paises
(articulo 6 numeral 2).

d) Proteccion de las marcas notoriamente conocidas (articulo 6 bis).

e) Proteccion contra la competencia desleal (articulo 10 bis).

Respecto de las marcas no tradicionales no se hace referencia alguna; sin
embargo, como se ha indicado, deja abierta la posibilidad para que cada pais
miembro establezca los requisitos y condiciones que una marca debe poseer
para ser considerada y protegida como tal. En ese sentido, el articulo 6 del

Convenio de Paris regula:

1) Las condiciones de depdésito y de registro de las marcas de fabrica o
de comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su
legislacion nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la
Union en cualquier pais de la Unibn no podra ser rehusada o
invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o
renovada en el pais de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Unién, sera
considerada como independiente de las marcas registradas en los

demas paises de la Union, comprendiéndose en ello el pais de origen.
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1.9.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad-Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC)

En Guatemala entré en vigencia el 21 de julio de 1995. También, es
conocido como TRIPS, por sus siglas en inglés, es un anexo del acuerdo por el
cual se establece la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC) y constituye un
acuerdo de comercio internacional, fruto de la iniciativa de los paises
desarrollados que consideraban que la falta de una proteccion adecuada a los
derechos de propiedad intelectual o una proteccién excesiva a los mismos,

genera obstaculos al comercio internacional.

El articulo 15 de este acuerdo establece que podrd constituir marca
cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras, estando facultados los paises
miembros para exigir como condiciébn para el registro, que los signos sean
perceptibles visualmente, lo cual deja abierta la posibilidad de reconocimiento de
marcas no tradicionales como son las no visibles. Sin embargo, al igual que lo
hace el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, deja a
cada pais en libertad de decidir los requisitos y condiciones indispensables para

el registro de una marca.

1.9.3 Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de América (DR CAFTA, por sus siglas en

inglés, Dominican Republic, Central America Free Trade Agreement)

Guatemala lo ratifico el 10 de marzo de 2005 y adquirié el compromiso de
realizar reformas en materia de propiedad intelectual, entre ellas, el contemplar
una definicion mas amplia de marca, que dejara abierta la posibilidad de
proteccion de marcas no tradicionales. En ese sentido, se han introducido
reformas a la Ley de Propiedad Industrial, a través de los Decretos 11-2006 y 3-
2013 del Congreso de la Republica de Guatemala, entre las que cabe destacar el

reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas.
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El capitulo 15 de este tratado regula lo relativo a los“Derechos de
Propiedad Intelectual. En su articulo 15.1 dentro de las disposiciones generales
se contempla la obligacion de cada parte de ratificar o acceder antes del 1,de
enero de 2008, el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT), asi como
de hacer todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Protocolo al
Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Por su parte, el
articulo 15.2 establece que cada parte dispondra que las marcas incluyan las
marcas colectivas, de certificacion y sonoras; asimismo, que podran incluir

indicaciones geograficas y marcas olfativas.

1.9.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

El Tratado sobre el Derecho de Marcas se adopté en Ginebra el 27 de
octubre de 1994. Guatemala se adhirié el 12 de septiembre de 2016 y entro en
vigencia el 12 de diciembre del mismo afio. Tiene como objeto armonizar y
agilizar los procedimientos de registro de marcas, mediante la simplificacién y
unificacion de determinados aspectos de los procedimientos, entre ellos la
presentacion de las solicitudes de registro de marcas y la administracion de los
registros en varias jurisdicciones. Contiene disposiciones que definen claramente
cuales son los requisitos de forma que deben cumplir las solicitudes de registro
de marcas, precisando en qué casos los paises miembros no pueden exigir

mayores requisitos que los establecidos en el tratado.

Es importante destacar que el articulo 2 de este tratado establece que la
naturaleza de las marcas a las cuales se aplicara son aquellas que consisten
solamente en signos visibles, eliminando asi la posibilidad de que se aplique a
las marcas sonoras y olfativas; asimismo, excluye de su aplicacion a los

hologramas.
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1.9.5 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

Se adoptd el 27 marzo de 2006, en una conferencia diplomética que
reunié en Singapur a 147 Estados Miembros de la OMPI y entré en vigor €. 16 de
marzo de 2009. Guatemala no es parte; sin embargo, se hace referencia al
mismo dada la importancia para el tema de las marcas no tradicionales. Su
objetivo es crear un marco internacional moderno y dinamico para la
armonizacion de los tramites administrativos de registro de marcas, asi como
para la definicion de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las
solicitudes de marca y en los registros los hologramas, las marcas
tridimensionales, animadas, de color y de posicion, y las que consistan en signos

no visibles como las sonoras, olfativas, gustativas y tactiles.

Conforme su articulo 2, el tratado es aplicable a todos los signos que
puedan registrase como marcas en un determinado Estado contratante, pero no
obliga a registrar determinados tipos de marcas. Se reconoce explicitamente que
las marcas ya no se limitan a categorias bidimensionales de productos. Este
tratado posee un alcance mas amplio y tiene en cuenta la evolucién mas reciente
en el ambito de las tecnologias de la comunicacién. En comparacién con el
Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, este si se aplica a todos los tipos
de marcas que puedan registrarse conforme a la legislacion de cada pais. Es
importante sefialar que es el primer instrumento internacional sobre derecho

marcario que reconoce expresamente las marcas no tradicionales.

La regla 3 del Reglamento de este tratado dispone los detalles de la
solicitud de registro de marca y la forma en que deben estar representadas, que
podra ser incluso fotografica o no grafica. Es importante destacar que el numeral
6 de esta regla establece en relacién con las marcas que consistan en signos no
visibles, que se podra exigir una o0 mas representaciones de la misma, una
indicacion del tipo de marca y detalles relativos a esta, segun lo disponga la

legislacién de cada uno de los Estados Parte.
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Capitulo Il

Las marcas no tradicionales en el derecho comparado

La proteccion de marcas no tradicionales en las distintas legislaciones.es;un
tema que ha derivado de la evolucién de la propiedad intelectual, asi como de los
compromisos adquiridos derivado de la ratificacion de tratados internacionales al
respecto, como fue el caso de Guatemala. El tratamiento de la materia por parte de los
paises que reconocen este tipo de marcas no ha sido uniforme en cuanto a los
requerimientos para su registro, siendo algunas legislaciones mas abiertas y flexibles
que otras, que contemplan una nocion amplia de marca y que tienden a la
modernizacién del sistema marcario. En ese sentido, es importante conocer los
aspectos esenciales de las regulaciones de otros paises y la forma en que han
implementado esta clase de signos distintivos, por lo que a continuacién se hara

referencia a algunos de estos.

2.1 Espafia

El derecho exclusivo sobre una marca para su uso en el territorio espafiol puede
ser obtenido a través de su legislacion nacional, o bien, el derecho comunitario de la
Unién Europea (marca comunitaria), del cual mas adelante se hara referencia. La Ley
17/2001 del 7 de diciembre de 2001, contiene la Ley de Marcas de Espafia, que tiene
por objeto establecer el régimen juridico de los signos distintivos, la cual fue
promulgada fundamentalmente para adaptar la legislaciéon interna espafiola a la primera
Directiva Comunitaria en materia de marcas (89/104/CEE del Consejo de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas) e introducir las reformas exigidas por la ratificacion de

diversos convenios internacionales.
El articulo 4 de la ley 17/2001 contempla el concepto de marca al regular: “Se

entiende por marca todo signo susceptible de representacién grafica que sirva para

distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.
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Asimismo, debe destacarse que especificamente refiere que podran-ser marca,

lo siguiente:

a) Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las
personas.

b) Iméagenes, figuras, simbolos y dibujos.

c) Letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la
forma del producto o de su presentacion.

e) Signos sonoros.

f) Cualquier combinacion de los signos que, con caracter enunciativo, se mencionan

en los apartados anteriores.

Del concepto de marca contenido en esta ley se puede observar 2 requisitos
fundamentales que lo constituyen: debe ser un signo susceptible de representacion
gréfica y su cardacter distintivo, ya que debe servir para distinguir productos o servicios
de una empresa de los de otras, caso contrario, constituye prohibicién absoluta para su
registro. Sin perjuicio de acotar que se contempla expresamente marcas no
tradicionales como las tridimensionales y las sonoras, debe tomarse en cuenta que el
requerimiento de representacién grafica del signo para constituir marca puede ser un

impedimento para el registro de otras como las olfativas y gustativas.

La anterior Ley de Marcas espafola no contemplaba estos requisitos de la
representacion grafica y la vinculacion con una empresa, ya que fueron incorporados
hasta con la actual ley 17/2001, para efectos de la adaptacion de la Directiva sobre
Armonizacién del Derecho de Marcas de 1988 y del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria de 1994, con respecto a la marca de la Union Europea. Sin embargo, se ha
considerado que si bien este requerimiento viene dado por la seguridad juridica y
publicidad registral, afecta la flexibilidad que debe regir el derecho de marcas, por lo
que el derecho espafiol y el comunitario de la Union Europea resulta en cierta forma
contradictorio a su propésito de establecer un concepto abierto de marca (Embid,
2002).
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Atendiendo a lo anterior y que en la actualidad se hace necesario’un-concepto
amplio de marca, dada la evolucién del mercadeo, se realizaron reformas en la
legislacion de la marca comunitaria, mediante el Reglamento (UE) 2015/2424 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2015, vigente a partir:del 23
de marzo de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo sobre la
marca comunitaria, eliminando el requisito de la representacion grafica de las marcas.
Al respecto, es importante destacar la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de Diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados Miembros en materia de marcas, que afecta la legislacion espafiola en
la materia, toda vez que deberé realizar modificaciones a su ley de marcas, antes del
14 de enero de 2019.

Dentro de las reformas que deberan introducirse esta el ampliar el concepto de
marca, incluyendo los colores; asimismo, se eliminara el requisito de la representacion
gréfica para el registro de esta, requiriéndose solamente que el signo sea representado
en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al publico en
general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a los titulares, lo
cual deja abierta la posibilidad del registro de otras marcas no tradicionales distintas de
las sonoras. Es preciso sefialar que el considerando 13 de la Directiva 2015/2436 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015 establece que: “Se
debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere
adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, y no necesariamente por
medios gréaficos, siempre que la representacion ofrezca garantias satisfactorias a tal

efecto”.

En ese sentido, si bien con la eliminacion del requerimiento de la representacion
grafica del signo se amplia la posibilidad que pueda registrarse otras marcas no
tradicionales, distintas de las sonoras, ello estd supeditado a que puedan ser
representadas de una manera clara, precisa, suficiente, facilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva, a fin que se permita establecer qué se protege con el registro de la
marca, ya que se busca guardar un equilibrio entre flexibilizar la nocién de marca y

garantizar la seguridad juridica.
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Otro aspecto importante a destacar, en cuanto a la capacidad distintiva de las

marcas, es que la Ley de Marcas 17/2001 establece en el articulo 5 numerat 1, literal b),

como prohibicion absoluta para el registro de estas, el que el signo carezca de este

caracter distintivo. Sin embargo, también se regula otras prohibiciones absolutas:y

relativas que se relacionan con la falta de esta aptitud que es fundamental en las

marcas, entre las que cabe sefalar:

1) Prohibiciones absolutas:

2)

a)

b)

El que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, la procedencia geografica, época de obtencion del producto o de la
prestacion del servicio u otras caracteristicas del producto o del servicio (articulo
5, numeral 1, literal c)).

Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del
propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado
técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto (articulo 5, numeral
1, literal e)).

Los que induzcan al publico a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o

la procedencia geogréfica del producto o servicio (articulo 5, numeral 1, literal g)).

Prohibiciones relativas:

a)

b)

d)

Los idénticos a una marca anterior que designe iguales productos o servicios
(articulo 6, numeral 1, literal a)).

Que por ser idénticos 0 semejantes a una marca anterior y a los productos o
servicios que designan, exista un riesgo de confusion en el publico (articulo 6,
numeral 1, literal b)).

Los idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades iguales a
los productos o servicios para los que se solicita la marca (articulo 7, numeral 1,
literal a)).

Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y a las
actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la

marca, exista un riesgo de confusion (articulo 7, numeral 1, literal b)).

53



Conforme lo anterior, se puede establecer que en el derecho ‘espanol:para
considerar un signo como marca, ademas del requisito que se ha sefalado en cuanto-a
la representacion grafica que en la actualidad se exige y que luegocde. -las
modificaciones que deberan introducirse a su Ley de Marcas 17/2001 a mas tardar el
14 de enero de 2019, derivado de las reformas a la legislacion marcaria de la Union
Europea, sera solamente una representacion que determine el objeto claro y preciso de
la proteccion otorgada a los titulares, debe tener aptitud distintiva, lo cual se ve reflejado
en que no podran registrarse marcas que estén comprendidas dentro de las
prohibiciones absolutas y relativas de las que se ha hecho referencia. En ese sentido, si
bien las reformas que se incorporaran a la Ley de Marcas espafiola amplian la
posibilidad de registro de otras marcas no tradicionales, distintas a las sonoras, debe
observarse las prohibiciones sefaladas que refieren a este caracter distintivo, como por
ejemplo el que no puedan registrarse como marca aspectos que tengan una finalidad

funcional en el producto.

2.2 Estados Unidos de Norteamérica

Una de las legislaciones mas abiertas y flexibles respecto a la proteccion de las
marcas y en especifico de las marcas no tradicionales es la estadounidense, al
contemplar una definicion amplia de marca y permitir que su distintividad pueda ser
inherente o sobrevenida. El régimen de marcas de los Estados Unidos se basa en el
sistema declarativo, es decir, que el derecho sobre la marca nace del uso comercial de
esta, por lo que el registro se contempla como una prueba de ese uso, cumpliendo una
funcibn complementaria del mismo. En ese sentido, el titular de la marca es quien
primero la usa en el comercio y solo después de esto puede solicitarse su registro ante
la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés), lo cual no opera de
forma automatica por el solo uso, ya que previo se realiza el examen de la marca a fin

de determinar su aptitud distintiva y el posible conflicto con derechos de terceros.
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En su derecho marcario coexisten normas derivadas del Common’ Law y de la
legislacion federal, como el trademark act de 1946, conocida como LanhantAct, la cual

regula que:

El término marca incluye cualquier palabra, nombre, simbolo o dispositivo, o
cualquier combinacion de los mismos, utilizado por una persona, 0 que una
persona tiene una intencion fidedigna de usar en el comercio y se aplica al
registro en el registro principal establecido en este capitulo, para identificar y
distinguir sus productos, incluido un producto unico, de aquellos fabricados o
vendidos por otros y para indicar la fuente de los bienes, incluso si esa fuente es
desconocida (Lanham Act, 1946, titulo 15, capitulo 22 del Cédigo de EE. UU.,
seccion 1127).

De la definicion de marca antes citada puede resaltarse:

a) La amplitud del concepto de marca ya que contempla palabras, nombres, simbolos y
dispositivos, asi como la combinacién de estos, por lo que si bien expresamente no
menciona marcas no tradicionales, se considera que implicitamente estan
contenidas bajo esos términos.

b) EIl requerimiento de su uso en el comercio, lo cual se deriva como ya se ha hecho
referencia que el régimen marcario se basa en el sistema declarativo. La falta de uso
de la marca configura un caso de abandono de la misma y pasa al dominio publico.

c) Su aptitud distintiva e indicadora del origen de los productos respecto de terceros.

Otro aspecto que debe destacarse de este régimen marcario es que el Registro
Federal de los Estados Unidos esta compuesto por dos sistemas de registro, el principal
gue puede elegirse si una marca es capaz de distinguir sus productos y servicios en el
mercado y no se encuentre contemplada en alguno de los casos de prohibicion
absoluta para su inscripcion. Por su parte, el registro suplementario tiene una funcion
fundamental en relacidon con marcas que carecen de distintividad inherente y que por
este motivo no pueden obtener el registro principal, otorgandoles beneficios vy
proteccion limitada mientras adquieren la distintividad sobrevenida, es decir, a través

del tiempo mediante el uso en el comercio, lo que posibilitarad optar a su registro
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principal. Sin embargo, al no brindarle toda la proteccién que se garantiza con la
inscripcion en el registro principal, no se confieren las presunciones “de_ validez,

propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca (Lizano y Pal, 2013).

Conforme lo anterior, el titular de una marca puede acceder a protegerla bajo
estas dos variantes de registro, lo cual dependera del cumplimiento del requisito de la
distintividad, asi como de los efectos que busque con su inscripcion. Es importante
hacer referencia que como prohibiciones absolutas para el registro de marcas, el
Lanham Act en su seccion 1052, establece las siguientes:

a) Las contrarias a la moral o buenas costumbres.

b) Que comprenda la bandera o escudo u otra insignia de los Estados Unidos o
perteneciente a un pais extranjero.

c) El nombre, retrato o firma de un individuo, excepto si existe el consentimiento
expreso de este; asimismo, el nombre, retrato o firma de un ex presidente de los
Estados Unidos fallecido, mientras su viuda siga en vida, excepto si es con el
consentimiento de esta.

d) La idéntica o similar a una marca registrada o previamente utilizada por un tercero,
gue no haya sido abandonada y distinga los mismos productos o0 servicios u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion, error o engafio.

e) Marcas descriptivas o funcionales, salvo que logren alcanzar la distintividad

sobrevenida por el uso en el comercio.

Se ha utilizado la distintividad sobrevenida como una alternativa para el registro
de las marcas olfativas, al considerarse que estas usualmente carecen de distintividad
inherente. La primera marca olfativa aceptada en el mundo y en el registro principal de
la USPTO fue el caso que se conocié como Clarke que registrd el olor descrito como
“fragancia de alto impacto, fresca y floral que evoca el olor de flores de plumeria”, en
relacion con el producto hilos de bordar. El Tribunal de Juicio y Apelacion de Marcas de
la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el 19 de septiembre de 1990,
aceptd el registro, al considerar que la solicitante pudo demostrar que existia una

distintividad sobrevenida (Lizano y Pal, 2013). En este caso, no se exigid ninguna
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representacion grafica del olor, como podria ser una cromatografia -de gases,
aceptandose la simple descripcion de la marca olfativa como representacion_de-esta,
misma que se considera no permite tener una idea clara y precisa del objeto’gue se

protege.

Respecto de las marcas sonoras, la USPTO ha inscrito distintas melodias y
sonidos, como por ejemplo las notas iniciales de las transmisiones de la NBC, el tema
musical Merrie Melodies que presenta los dibujos animados de la Compafiia Warner
Brother’s, el rugido de ledn de la Metro Goldwyn Mayer y el sonido del grito de Tarzan.
Es importante hacer referencia al caso Harley-Davidson, en el cual se pretendia inscribir
como marca el ruido del motor de dos cilindros gemelos de sus motocicletas, por
considerar que este sonido permitia al consumidor identificar el origen empresarial de
estas, cumpliéndose el requisito de distintividad sobrevenida. Sin embargo, la solicitud
fue rechazada porque no cumplia con el requerimiento que la marca no sea funcional,
lo que constituye prohibicién absoluta para su registro, ya que de permitir su registro, se
verian afectados los competidores al limitarseles el utilizar similar tecnologia para

construir motores con cilindros, que pudieran emitir un ruido parecido.

Es importante mencionar que la USPTO tiene un manual de procedimiento para
el examen de marcas (Trademark Manual of Examining Procedure), cuya ultima version
es de octubre de 2017, el cual se publica para proporcionar a los abogados
examinadores de marcas registradas de la USPTO y a los solicitantes, un trabajo de
referencia sobre las practicas y procedimientos relacionados con las solicitudes para
registrar marcas; contiene pautas y materiales relacionados con la naturaleza de la
informacion y la interpretacion; asimismo, describe los procedimientos que los
examinadores estan obligados o autorizados a seguir en el examen de solicitudes de
marcas. Respecto a la representacion de las marcas no tradicionales regula los

siguientes aspectos:

a) Cuando el signo que se desea registrar es del tipo no visual, como los sonidos y

olores, se requiere una descripcion de la marca (apartado 807.09).
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b) Respecto de las marcas olfativas y gustativas, debe presentarse una/muestra de o
gue realmente identifica y distingue a los productos (apartado 904.03 (m)).

c) En cuanto a las marcas sonoras debe acompafarse una muestra del‘audio o video
que muestre cOmo es usada la marca en relacion con los productos o servicios
(apartado 904.03 (f)).

Conforme esta normativa no es requerida una representacion grafica de las
marcas no tradicionales, toda vez que el requisito de la representacion se satisface
mediante una descripcion de la marca y la muestra de esta. Al respecto, debe acotarse
gue se considera que a través de estos requerimientos no puede determinarse en forma
clara y precisa el objeto que se pretende registrar, ya que una descripcion tiende a ser
subjetiva, mas cuando el nivel de detalle depende del solicitante, al no regularse estos
parametros. Sin embargo, esta imprecision en la representacion del signo distintivo se

pretende subsanar a través del requisito de la muestra de este.

En ese orden, se puede concluir que la legislacion marcaria estadounidense es
suficientemente flexible para proteger cualquier tipo de signo distintivo que cumpla con
el requisito de la distintividad, ya sea inherente o sobrevenida, que el mismo no sea
descriptivo ni funcional y que identifique el origen de los productos o servicios que
protege en relacion con su titular. No obstante, la representacion exigida para las
marcas olfativas y gustativas se considera que es subjetiva, ya que una descripcion no
permite establecer, aun cuando sea muy detallada, el alcance y limites del signo
distintivo que se pretende proteger, que si bien se complementa con la muestra que

debe presentarse, no es del todo accesible para el publico en general.

2.3 México

Con el fin de actualizar y modernizar el régimen de proteccion de marcas
mexicano, asi como cumplir con estandares internacionales, recientemente se
introdujeron reformas, adiciones y derogatorias a disposiciones de la Ley de Propiedad
Industrial de México, vigente desde el 28 de junio de 1991, que entraron en vigencia el

10 de agosto de 2018, en virtud de las cuales, entre otros aspectos, se modifico el
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concepto de marca que lo limitaba a aquellas perceptibles visualmente,“por-uno mas
amplio, en el cual se reconocen marcas no tradicionales como las sonaras, olfativasy

los hologramas, lo cual constituye un avance en materia de propiedad industrial.

En ese sentido, el articulo 88 de La Ley de Propiedad Industrial de México, ahora
define la marca como: “Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado”. En esta nocion de marca se considera estan contempladas en forma
implicita las marcas sonoras, olfativas, gustativas y tactiles, ya que refiere a todo signo
perceptible por los sentidos, es decir, el del oido, olfato, gusto y tacto, claro lo sujeta en

cuanto a que sea susceptible de representacion y tenga caracter distintivo.

Por su parte, el articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial mexicana regula qué

signos pueden constituir marca, estableciendo los siguientes:

a) Las denominaciones, letras, niumeros, elementos figurativos y combinaciones de
colores, asi como los signos hologréficos.

b) Las formas tridimensionales.

c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no
estén comprendidos en las prohibiciones establecidas por la ley para constituir
marca.

d) El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

e) Los sonidos.

f) Los olores.

g) La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros,
el tamafio, disefio, color, disposicion de la forma, etiqueta, empaque, la decoracion o
cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

h) La combinacién de los signos antes referidos.
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De la enumeracién de signos que pueden constituir marca, que es:eaunciativa.y

no taxativa, debe destacarse el reconocimiento expreso de marcas ng@; tradicionales

como lo son las de color, hologréficas, sonoras, olfativas, tridimensionales, de posicion,

entre otras, lo que es congruente con la definicion amplia de marca que contempla su

ley, evidenciando la evolucion y modernizacion de la legislacion marcaria mexicana

luego de su reforma, que pretende cumplir con estandares internacionales y fomentar el

desarrollo econémico del pais.

Respecto a la capacidad distintiva de las marcas, es preciso hacer referencia al

articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial de México, que establece las marcas que

son inadmisibles por razones intrinsecas y extrinsecas, dentro de las que cabe sefialar:

a)

f)

)

h)

Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que carezcan de
distintividad; asi como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la
impuesta por su naturaleza o funcionalidad.

Los hologramas que sean del dominio publico y aquellos que carezcan de
distintividad.

Los signos descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafiados de otros signos que les den un caracter distintivo.

La imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su
consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho
correspondiente.

La reproduccién total o parcial de obras literarias o artisticas, sin la autorizacion
correspondiente del titular del derecho de autor.

Los signos susceptibles de engafiar al publico o inducir a error, por constituir falsas
indicaciones sobre la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial
de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Los signos iguales o semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial estime o haya declarado famosa o notoriamente

conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
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i) Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion a una marcaen tramite de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, \aplicada .a los
mMismos o similares productos o servicios.

J) Los signos solicitados de mala fe, entendida esta como contraria a los buenos usos;
costumbres y practicas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la
industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de

su legitimo titular.

La distintividad de la marca y las prohibiciones antes referidas deberan ser
verificadas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el ente
encargado del registro de las marcas y a quien corresponde realizar el examen del
signo que se solicita sea protegido, conforme el articulo 122 de la Ley de Propiedad
Industrial de México, a efecto de que si el signo distintivo esta comprendido en alguna
de estas prohibiciones que puedan afectar derechos de terceros o del publico
consumidor en general, o bien, carezca del caracter distintivo que es requerido, se haga
del conocimiento del solicitante, para que se pronuncie al respecto y poder determinar
si es procedente otorgarle proteccion.

En cuanto a la representacion de la marca, el articulo 113 de la Ley de Propiedad
Industrial de México no hace distincién entre las diferentes clases de marcas, ya que en
forma general requiere se presente con la solicitud la representacion del signo que
constituya la marca, sin especificarse en qué consiste esta para los casos de marcas no
visibles. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial mexicana,
vigente desde el 24 de noviembre de 1994, tampoco establece tratamiento legal alguno
al respecto, ya que su articulo 56 se limita a indicar que en el caso que corresponda,
debera incorporarse a la solicitud un ejemplar de la marca. Asimismo, en cuanto a la
publicacién que debe realizarse de la solicitud de registro de marca en la Gaceta del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se divulga a través de la pagina de
Internet de este instituto, solo se reglamenta que debera contener, entre otros aspectos,

el signo distintivo solicitado.
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Conforme lo anterior, se puede establecer que el derecho marcario/mexicano
reconoce en forma amplia las marcas no tradicionales, ya que expresamente ha
considerado a las sonoras, olfativas, hologramas, tridimensionales y de color, dejando
abierta la posibilidad para que cualquier signo perceptible por los sentidos, que:cumpla
con los presupuestos de tener capacidad distintiva y susceptible de representacion
también pueda ser marca. Respecto a este Ultimo requerimiento, es preciso destacar
gue se omite regular la forma en que deben representarse estas marcas, lo que implica
que se deja a discrecionalidad del solicitante la representacion que presente y también
la aceptacion de esta por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que
le debe permitir realizar en forma adecuada el examen de fondo del signo distintivo para
establecer su distintividad y que no esté contemplado en alguna de las prohibiciones

que establece la Ley de Propiedad Industrial mexicana.

2.4 Costa Rica

Este pais es el primero de Centroamérica en inscribir una marca sonora, aun y
cuando en ese momento su legislacion no regulaba en forma expresa esta clase de
marcas, si contemplaba que cualquier signo suficientemente distintivo podia serlo, por
lo que se le otorgo proteccion a la que se denomind sonido del aguila, para distinguir la
cerveza imperial. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos esta contenida en la ley
No. 7978 de la Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica del 6 de enero del
2000, reformada el 28 de marzo de 2008, por la Ley No. 8632 de la Asamblea
Legislativa de la Republica de Costa Rica, la cual conforme su articulo 1, tiene por
objeto proteger los derechos e intereses legitimos de los titulares de marcas y otros
signos distintivos, asi como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que

puedan causarse a los derechos e intereses legitimos de los consumidores.

Respecto a la nocion de marca, es preciso hacer referencia que el articulo 2 de
la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica la define como:
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Cualquier signo o combinacién de signos que permita distinguir<los:bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los ‘gue se

apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el articulo 3 de la ley mencionada contempla los signos que pueden

constituir una marca y establece que

cualquier signo o combinacion de signos capaz de distinguir los bienes o
servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los
nombres de personas-, las letras, los numeros, los elementos figurativos, las
cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados,
las vifietas, las orlas, las lineas o franjas, las combinaciones y disposiciones de
colores, asi como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la
presentacion o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas
0 de los medios o locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes.

Conforme las normas antes citadas se determina que para configurarse la marca
se requiere un elemento esencial, como lo es su aptitud o capacidad distintiva de
bienes o servicios. Asi también, se regula un concepto amplio de marca, ya que se
detalla una lista enunciativa no restrictiva de signos que pueden constituirla, dentro de
los cuales se incluyen expresamente las marcas sonoras, tridimensionales y de colores;
sin embargo, se considera que al no excluirlas, también podrian aceptarse marcas
olfativas, gustativas o tactiles, siempre que cumplan con el requisito de la distintividad

gue es fundamental para otorgarsele proteccion.

Otro aspecto importante a destacar, en cuanto a la capacidad distintiva de las
marcas esta regulado en el articulo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de
Costa Rica, que establece las marcas que son inadmisibles por razones intrinsecas,

dentro de las que cabe sefalar:
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a) La forma usual del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria 0
impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual
se aplica.

c) Un simple color considerado aisladamente.

d) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se

aplica.

En cuanto a la distintividad extrinseca, el articulo 8 de la ley referida estipula las
marcas inadmisibles por afectar derechos de terceros, como seria el caso que el signo
sea idéntico o similar con una marca, indicacion geografica, denominacion de origen,
nombre comercial 0 emblema registrado o en tramite de registro por parte de un tercero
desde una fecha anterior, respecto de los mismos productos o0 servicios u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion al publico consumidor. También,
si constituye una reproduccién, imitacion, traduccion o transcripcion, total o parcial, de
un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio
de Paris por el sector pertinente del publico, en los circulos empresariales pertinentes o
en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte
susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociacion con ese tercero 0 un

aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Dado que la caracteristica esencial de las marcas es su distintividad, las
prohibiciones contenidas en las normas antes referidas deben ser estrictamente
observadas por parte del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, al realizar
el examen de fondo del signo que se solicita sea protegido, conforme el articulo 14 de
su Ley de Marcas y Signos Distintivos, ya que tiene implicaciones en la seguridad
juridica, al existir la posibilidad que se afecten derechos de terceros, asi como del
publico consumidor en general, por lo que al estar el signo distintivo comprendido en
algunas de estas prohibiciones, debe hacerse saber al solicitante la objecion respectiva,

para que se pronuncie al respecto y se resuelva lo que en derecho corresponda.
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En relacion con la representacion que debe presentarse con la’ solicitud ‘de
inscripcion de la marca, es preciso destacar que el articulo 9 de la Ley.de Marecas y

Signos Distintivos de Costa Rica, se limita a requerir Unicamente:

Una reproduccion de la marca en el numero de ejemplares que determine el
reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafia,
forma o color especial, 0 de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con

color o sin él.

Al respecto, es preciso acotar que es contradictorio se regule una nocion amplia
de marca, en la cual expresamente se incluyan las sonoras y por otra se omita un
aspecto fundamental e imprescindible como lo es la representacibn que debe
presentarse para efectos de su registro, lo cual constituye una falencia respecto a esta
clase de marcas, asi como de cualesquiera otras que no encuadren en las indicadas
por la norma. Sin embargo, dado que es un aspecto esencial para la proteccion efectiva
de la marca, asi como la publicidad registral y seguridad juridica, ain y cuando no se
regule expresamente la forma especifica de representacion, se infiere que este requisito
debe cumplirse, lo cual queda a discrecion del solicitante, empero debe tomarse en
consideracion que la misma permita de manera clara y precisa establecer el objeto que
se pretende proteger, para efectos del examen de fondo que debe realizarse por parte
del Registro de la Propiedad Industrial, asi como de terceros con interés.

De los aspectos esenciales del régimen marcario de Costa Rica, se puede
establecer una nocion amplia de marca, que expresamente reconoce las marcas
sonoras y deja abierta la posibilidad para el registro de marcas no tradicionales como
las olfativas, gustativas o tactiles, toda vez que regula que cualquier signo con
capacidad distintiva puede constituir marca, no requiriéndose una representacion
grafica de la misma. En ese sentido, si bien existe un vacio legal en cuanto a la
representacion que debe aportarse para el caso de las marcas no Vvisibles,
especificamente para las sonoras, esto se considera no es un impedimento para su
proteccion, ya que si bien quedara a discrecion del solicitante la forma de representarla,

atendiendo a los principios de publicidad registral y seguridad juridica que deben
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observarse, esta debe reflejar de manera clara y precisa el signo que- se: pretende

proteger.

2.5 Derecho comunitario andino

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) esta conformada por Pert, Colombia,
Bolivia y Ecuador y tiene por objeto crear un espacio de libre comercio mediante la
integracion y la cooperacion en el mercado. El régimen comun andino de propiedad
industrial fue aprobado por medio de la Decision 486, vigente desde el 1 de diciembre
del 2000, a fin de adecuarlo a lo estipulado en los Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), asi como
armonizar las legislaciones de sus paises miembros, quienes cedieron parte de su
soberania a la Comision de la Comunidad Andina, que se constituyé como un érgano
legislador supranacional para regular esta materia, para lo cual no es requerido una ley

gue lo apruebe previo a entrar en vigencia, al tener aplicacion inmediata.

Debe destacarse, que si bien existe una regulaciobn comun en materia de
propiedad industrial, no se establecié una marca unitaria 0 comunitaria, como existe en
la Union Europea, toda vez que el registro de una marca en cualquiera de los paises de
la CAN no implica su proteccién en los demas paises miembros, siendo necesario su
registro en cada pais en forma independiente. No obstante lo anterior, conforme el
articulo 147 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, los titulares de marcas
registradas, o bien, quien primero solicité su registro en los paises de la CAN, estan
facultados para presentar oposicion en los demas paises, a efecto de impedir el registro
de marcas idénticas o similares a las suyas, para lo cual deben acreditar interés real de
entrar en el mercado del pais en el cual se formula oposicion, solicitando su registro al

momento de interponerla.

La marca es definida por el articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion

grafica”. Asimismo, esta norma reconoce expresamente que pueden constituir marcas,
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entre otros signos, los sonidos, los olores, un color delimitado por una <{orma; una
combinacion de colores y la forma de los productos, sus envases o envolturas. La
nocion de marca que regula esta disposicion contempla el caracter distintivo que debe
poseer el signo que se solicite su registro; sin embargo, también requiere: que- sea
susceptible de representarse graficamente. En ese sentido, si bien se reconocen las
marcas sonoras Yy olfativas, es preciso para efectos de su registro que se representen

en forma gréfica.

Otro aspecto a considerar son las prohibiciones por razones intrinsecas del signo
distintivo, que se establecen en el articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina, en virtud del cual no pueden registrarse como marca, entre otros, los

siguientes:

a) Que carezcan de distintividad.

b) Que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion de dicho
producto o del servicio de que se trate.

c) Formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplican.

d) Un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma

especifica.

No obstante, debe acotarse respecto de las prohibiciones indicadas en las
literales a) y d), que el signo podra ser registrado si el solicitante lo hubiere estado
usando constantemente en el pais miembro en el que se solicita su registro, y por
efecto de tal uso, hubiere adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplica. En ese orden, la Comunidad Andina reconoce la
distintividad adquirida del uso en comercio, lo cual posibilita el registro de signos que en
principio carecen de distintividad inherente, pero que al ser identificadas por el publico

consumidor debe otorgarseles proteccion.
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Asimismo, debe observarse las prohibiciones que refiere el articule 136 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, respecto del registro como marca‘de: signos gue
afecten derechos de terceros por ser idénticos o similares a una marca ‘anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos produgtos r0
servicios, 0 para otros que su uso pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion;
infrinjan el derecho de propiedad industrial o de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de este; o bien, afecte un signo notoriamente conocido. Para estos
efectos, los articulos 146 y 147 de la Decision 486 de la Comunidad Andina establecen
la facultad de los terceros con interés legitimo de oponerse fundadamente al registro de
una marca; incluso los titulares de marcas registradas, o bien, quien primero solicité su
registro en los paises de la CAN, pueden presentar oposicidn en los demas paises,
para impedir el registro de marcas idénticas o similares a las suyas, acreditando el

interés real de entrar en el mercado del pais en el cual se formula oposicion.

La importancia de la distintividad de las marcas para la comunidad andina se ve
reflejada en la interpretacion prejudicial 90-IP-2010, emitida por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en la que manifiesta:

Es importante advertir que el literal a) del articulo 135 de la Decision 486, eleva a
causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es
irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de
representacion grafica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que
la falta de distintividad est&4 consagrada de manera independiente como causal
de nulidad absoluta en el articulo 135, literal b. La distintividad tiene un doble
aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad
que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; vy, 2)
distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de
diferenciarse de otros signos en el mercado (2010, p. 13).
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En virtud de que el presupuesto esencial de las marcas es su distintividad ‘tanto
intrinseca o extrinseca, las prohibiciones contenidas en las normas antes:referidas,
deben ser estrictamente observadas por parte de las oficinas nacionales competentes
de los paises miembros de la CAN, al realizar el examen de registrabilidad de}. signo
que se solicita sea protegido que se establece en el articulo 150 de la Decision 486 de
la Comunidad Andina y determinar si concede o deniega su registro. Para ello es de
suma importancia la representacion grafica que se presente del mismo, ya que a travées
de esta se podra establecer la naturaleza de la marca y el objeto que se pretende
proteger, asi como si existe riesgo de confusion al ser idéntica o similar a otra ya

registrada.

Respecto a esta representacion grafica, la Decisién 486 de la Comunidad Andina
no regula especificamente para el caso de marcas no visibles como las sonoras y
olfativas en qué consiste esta, ya que su articulo 138 refiere Unicamente que la solicitud
de registro debe cumplir con el requisito de presentar la reproduccién de la marca,
cuando se trate de una marca denominativa con grafia, forma o color, o de una marca
figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. Ante tal omisién, y dado que como se
manifestd anteriormente, es presupuesto basico para el registro de una marca en la
Comunidad Andina el que sea susceptible de representacion gréfica, correspondera a
los solicitantes acreditar tal requerimiento de la forma que sea mas adecuada tomando
en cuenta la naturaleza del signo, asi como que permita el examen de registrabilidad
tanto por parte de las oficinas de marcas de los paises miembros del CAN, como de

terceros con interés legitimo.

Es importante traer a colacion lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el proceso de interpretacion prejudicial 242-1P-2015, relacionado
con la marca de textura de vidrio “Old Parr”, en el cual se sefiala: “La susceptibilidad de
representacion grafica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido
en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser
captado por el publico consumidor” (2015, p. 21). De la interpretacion expresada, puede
determinarse que si bien no se regula de manera especifica la forma en que debera

representarse graficamente el signo que se desea proteger y deja a discrecion del
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solicitante la misma, esta debe ser perceptible para el publico consumider €n’ general,
es decir, clara y precisa, caso contrario, no podra ser objeto de registro; l0-cual se
considera atiende a la observancia de los principios de seguridad juridica y publicidad

registral.

En ese orden, se puede establecer que en el régimen comunitario andino podra
constituir marca el signo que cumpla con los presupuestos fundamentales de tener
aptitud o caracter distintivo y ser susceptible de representacién gréafica. En tal sentido, si
bien reconoce expresamente marcas no tradicionales como los sonidos, los olores, un
color delimitado por una forma, una combinacion de colores y la forma de los productos,
sus envases 0 envolturas y deja abierta la posibilidad de que otros puedan serlo, esto
esta condicionado a que puedan ser representados graficamente, para lo cual el
solicitante esta en la libertad de escoger la forma que considere mas pertinente, dado
gue no se regula este aspecto. No obstante, debe ser perceptible para el publico
consumidor y permitir realizar el examen de registrabilidad tanto por parte de las
oficinas de marcas de los paises miembros del CAN, como de terceros con interés
legitimo.

2.6 Derecho comunitario europeo

Respecto a la proteccion de las marcas en la Union Europea es preciso sefialar

en primer término que se puede llevar a cabo bajo las siguientes modalidades:

a) Marca nacional: Otorgada por la oficina nacional de marcas del pais en el que se
solicita su registro, con base en sus propias leyes y reglamentos especificos en
materia de marcas.

b) Marca de la Union Europea: Se realizaba ante la Oficina de Armonizaciéon del
Mercado Interior (OAMI) y que ahora derivado de la reforma al Reglamento (CE)
207/2009 sobre la marca comunitaria, por medio del Reglamento (UE) 2015/2424
del Parlamento Europeo y del Consejo, vigente a partir del 23 de marzo de 2016, se

denomina Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO).
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c) Marca internacional: Es la protegida a nivel mundial siempre que-haya“ sido
registrada previamente en el pais de origen, presentando para el efecte: la solicitud
en la oficina nacional de propiedad industrial de tal pais, el cual la remitird a la

oficina internacional.

En la Union Europea el 6rgano encargado de dar protecciéon mediante el registro
de las marcas es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, la cual
cuenta con una herramienta de busqueda denominada “eSearch plus” para encontrar
facilmente las solicitudes y los registros de marcas, que consiste en una base de datos
gue funciona igual que otros buscadores como Google. Adicional a lo anterior, se puede
activar una alerta para que se le notifiqgue al interesado cuando alguien haya solicitado
registrar un signo distintivo que podria entrar en controversias con su marca registrada
(Ramirez, 2016).

Como antecedentes de la labor integradora de la Unidn Europea respecto a la
proteccion de las marcas debe indicarse que la misma dio inicio a través de la Directiva
del 21 de diciembre de 1988, que pretendia la armonizacion de los derechos de los
distintos Estados en materia de marcas, en aspectos relativos a signos, prohibiciones,
derechos conferidos, limitaciones, prescripcién, uso de la marca, caducidad y nulidad.
Luego fueron emitidas las Directivas 2008/95/CE y 1989/104/CE de aproximacion de las
legislaciones, modificadas posteriormente por la Directiva 2015/2436 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015. Asimismo, se cred un derecho
concerniente a la marca de ambito europeo a través del Reglamento 40/1994 del 20 de
diciembre de 1993, surgiendo la marca comunitaria con el 207/2009 del 26 de febrero
de 2009, modificado por el 2015/2424 y 2017/1001 que lo deroga.

Las reformas implementadas a la legislacién de la marca comunitaria tienen su
origen en la necesidad de un concepto amplio de marca, dada la evolucion del
mercado, en el cual los empresarios van mas alla del uso de marcas tradicionales, sino
gue pretenden distinguir sus productos y servicios por medio otros signos como los
sonoros, olfativos, gustativos y tactiles, entre otros, razon por la cual mediante el

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, vigente a partir del
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23 de marzo de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 207/2009 sobre’la marca
comunitaria, se pretende flexibilizar y ampliar la nocion de marca, debiendo’ destacarse
que se elimind el requisito de la representacion grafica de las marcas \que antes se

exigia, lo cual amplia la posibilidad para el registro de marcas no tradicionales.

Dentro de las reformas que deberan introducir los paises miembros de la Unién
Europea, esta el ampliar el concepto de marca, incluyendo los sonidos y colores.
Asimismo, como ya se habia indicado, se eliminard el requisito de la representacion
grafica para el registro de esta, requiriéndose solamente que el signo sea representado
en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al publico en
general determinar el objeto claro y preciso de la proteccidén otorgada a los titulares. A

continuacion se hara referencia a la legislacion de la Union Europea sobre marcas.

2.6.1 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16
de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los

Estados Miembros en materia de marcas

Su entrada en vigor o fecha de expiracion del plazo de transposicion, es
decir, de adaptacion de las legislaciones nacionales de los Estados Miembros de
la Union Europea a las reformas que introduce, es el 14 de enero de 2019 para
algunos preceptos y el 14 de enero de 2023 para otros. Esta Directiva pretende
gue el derecho comunitario de marcas se mantenga armonizado con las
legislaciones nacionales de los paises miembros en materia de registro de

marcas y con la evolucion de la propiedad industrial e intelectual.

Dentro de las diferencias con la Directiva anterior 2008/95/CE debe
sefalarse la modificacion al concepto de marca, ya que esta lo contemplaba
como un signo que podia ser objeto de representacion gréafica. Sin embargo, con
la Directiva (UE) 2015/2436 se elimina este requisito, estableciendo solamente la
necesidad de una representacion que permita determinar el objeto claro y preciso

de proteccion, no siendo indispensable que sea de forma gréafica e incluye
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expresamente la posibilidad de registro de los colores y sonidos. Asi-lo regula el

articulo 3 de esta Directiva al indicar que:

Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las- palabras;
incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los
colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condicion
de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas;

b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las
autoridades competentes y al publico en general determinar el objeto claro

y preciso de la proteccion otorgada a sus titulares.

Es ese sentido, es importante acotar que en el considerando 13 de la
Directiva 2015/2436 se manifiesta que se debe permitir que un signo se
represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnologia y
no necesariamente por medios graficos, siempre que la representacion ofrezca
garantias satisfactorias a tal efecto. Conforme lo anterior, si bien con la
eliminacién del requerimiento de la representacion grafica del signo, se amplian
las posibilidades de registrarse marcas no tradicionales, ello estd supeditado a
gue puedan ser representadas de una manera clara, precisa, suficiente,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, a fin que se permita
establecer qué se protege con su registro, ya que se busca guardar un equilibrio

entre flexibilizar la nocién de marca y garantizar la seguridad juridica.

2.6.2 Reglamento (UE) 2015/2424 del 16 de diciembre de 2015

Esta normativa modifica el Reglamento (UE) 207/2009 del Consejo sobre
la marca comunitaria y el Reglamento (CE) 2868/95 de la Comision; entré en
vigencia el 23 de marzo de 2016, aunque no en su totalidad, ya que algunas de
sus disposiciones estan vigentes desde el 1 de octubre de 2017. Dentro de las

modificaciones que contempla cabe destacar las siguientes:
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a) La Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMP). “cambié de
denominacion por la de Oficina de la Union Europea para‘la Propiedad
Industrial (EUIPO).

b) No se utilizar4 el término marca comunitaria sino de marca de la Union
Europea

c) Obligacion de presentar ante la EUIPO las solicitudes de marca de la Unién
Europea, no ante las oficinas de marcas nacionales.

d) Se suprime el requisito de representacion grafica para el registro de marcas.

En cuanto a la supresion del requisito de representacién gréafica, debe
indicarse que al igual que en la Directiva (UE) 2015/2436 de la cual nos referimos
anteriormente, el Reglamento (UE) 2015/2424 en su noveno considerando
manifiesta que con el fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo
tiempo una mayor seguridad juridica en cuanto a los medios de representacion
de marcas, el requisito de representacion gréafica debe suprimirse de la definicién
de marca. Debe permitirse que el signo se represente de cualquier forma que se
considere adecuada siempre que la representacion sea clara, precisa,
autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta
consideracion ratifica que debe observarse un equilibrio entre flexibilizar la

nocién de marca y garantizar la seguridad juridica.

2.6.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del 14 de junio de 2017

A través de este, se deroga el Reglamento 207/2009 sobre la marca
comunitaria, que habia sido modificado por el Reglamento 2015/2424 del que se
hizo referencia en el apartado anterior, a efecto de codificar todos los cambios
gue se habian realizado en el reglamento ahora derogado. Entro en vigor el 1 de
octubre de 2017.
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Conforme la normativa comunitaria antes relacionada, se puede concluir
gue no pueden registrarse como marcas aquellos signos que no\tengan aptitud
distintiva, ya que es requerido que distinga los productos o los servicios:de una
empresa de los de otras, caso contrario no existe la marca. Asimismo;-dado que
se elimind el requisito de la representacion gréfica, serd exigido solamente una
representacion que permita a las autoridades competentes y al publico en
general determinar el objeto claro y preciso de la proteccién otorgada a sus
titulares, lo que posibilita la inscripcién de marcas no tradicionales que cumplan
con estos aspectos, para lo cual puede utilizarse al tecnologia actual, siempre

gue sea idénea para establecer la naturaleza de la marca.

2.7 Andlisis de casos

2.7.1 Caso Ralf Sieckmann

El tema de la representacion de las marcas olfativas ha sido debatido,
derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE)
emitida dentro de la causa C-273/00 el 12 de diciembre de 2002, denominada
Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, originada de la
negativa de la Oficina de Patentes y Marcas alemana de registrar la marca
olfativa solicitada, en virtud de que consideraba que el signo no era apto para
constituir una marca y ser representado graficamente, asi como por carecer de

caracter distintivo.

Como antecedentes del caso cabe mencionar que el solicitante para
cumplir con el requisito de la representacion grafica del signo distintivo presenté
una descripcion del olor; sefial6 el lugar en donde se podian encontrar muestras
del mismo, indic6 su formula quimica, adjuntd muestra de olor en un recipiente y
afadio que el aroma se describe habitualmente como “balsamico afrutado con
ligeras reminiscencias de canela". Estas formas de representaciéon no fueron
aceptadas por el TJUE quien deneg6 la solicitud, considerando aspectos que a

continuacioén se hara referencia.
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En cuanto a que si los signos no visibles pueden constituir’una marca el
TJUE (2002) manifesto:

Puede constituir una marca un signo que en si mismo no pueda ser
percibido visualmente, a condicibn de que pueda ser objeto de
representacion grafica, en particular por medio de figuras, lineas o
caracteres, que sea clara, precisa, completa en si misma, facilmente

accesible, inteligible, duradera y objetiva ( p. 9).

Asimismo, el TJUE desestimé las formas en que fue representada la

marca olfativa, considerando lo siguiente:

a) Una formula quimica, no satisface el requisito exigido al no ser accesible o
inteligible a todo el mundo y no representar el olor de una sustancia sino la
sustancia en si misma.

b) La descripcion mediante palabras no resulta clara, precisa y objetiva.

c) La muestra del olor no es estable y durable.

En ese sentido, se establece que los criterios establecidos por el TJUE
respecto a las marcas olfativas, también pueden aplicarse a otras marcas no
tradicionales. Estos se fundamentan en el fin esencial del requisito de
representacion gréfica, que es el definir la propia marca, para determinar el
objeto exacto que se protegera a través de su registro, toda vez que, tanto las
oficinas encargadas del registro de marcas como el publico en general deben
conocer en forma clara y precisa su naturaleza, tanto para efectos del examen de
fondo que debe realizarse de la misma, como para plantear una oposicidon en

caso se afectaren derechos de terceros.
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2.7.2 Caso Shield Mark BV contra Joost Kist

El TJUE conocio del litigio entre Shield Mark BV y Joost Kist, en relacién
con el uso por este ultimo, en el marco de su actividad profesional, de"sintonias
gue Shield Mark habia registrado anteriormente como marcas sonoras en la
Oficina de Marcas del Benelux, por lo que se emitié sentencia el 27 de noviembre
de 2003 en la causa identificada como C-283/01, que considera aspectos
relacionados con formas de representacion gréfica de estas marcas, dado que el
titular de las marcas registradas las representdé con distintos medios como un

pentagrama, la descripcion escrita y una onomatopeya.

Al respecto, el TJUE (2003) manifiesta que:

Una representacion grafica como «las nueve primeras notas de Fur Elise»
o «el canto de un gallo» carece como minimo de precision y de claridad v,
por tanto, no permite determinar el alcance de la proteccion que se
solicita. Por consiguiente, no puede constituir una representacion grafica

de dicho signo (p. 10).

En cuanto a la onomatopeya, se considerd que sin ninguna otra precision,
no puede constituir una representacion gréfica, al existir un desfase entre esta,
tal como se pronuncia y el sonido o ruido reales, o la sucesién de sonidos o de
ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente. Tampoco puede ser la simple
notacién musical, que es una sucesién de notas, al no ser clara, precisa y
completa en si misma, ya que no permite determinar la tonalidad ni la duracién
de los sonidos que forman la melodia. Por su parte, un pentagrama si puede
constituir una representacion de la sucesiéon de sonidos que forman la melodia,
en virtud de que el conjunto de las notaciones determina la tonalidad y duracion

de los sonidos, aun y cuando no es inmediatamente inteligible.
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En ese orden, el TJUE (2003) concluye que:

Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos requisitos
cuando el signo se representa graficamente por medio de una descripcion
escrita como la indicaciéon de que el signo estd formado por notas que
componen una obra musical conocida o la indicacion de que es el canto
de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin ninguna otra
precision, o por medio de una sucesion de notas musicales sin mayor
precision. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo
se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el
gue figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios

cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (p. 11).

Conforme lo antes expuesto, se determina que independientemente de la
clase de marca que se solicite su registro, la representacion que se presente
debe cumplir con los requisitos de ser clara, precisa, completa en si misma,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, ya que a través de ella se
establecera la naturaleza de la marca y para el caso concreto de las marcas
sonoras, la tonalidad y duracion de los sonidos que forman la melodia, asi como

el alcance de la proteccion que se solicita.

2.7.3 Caso Old Parr

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitié el 24 de agosto de
2015, interpretacion prejudicial dentro del proceso 242-1P-2015, relacionada con
la solicitud de registro de la marca tactil denominada textura superficie “Old Parr”
para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza
Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, pronunciandose en el sentido que el articulo 134 de la Decision

486 de la Comunidad Andina, permite el registro de este tipo de marcas.
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Como antecedente, es preciso indicar que el solicitante describié la marca

de la siguiente forma:

Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada,: es.decir;
estriada o rayada en forma de una aglomeracién de formas geométricas
irregulares que incluyen en su mayoria, pentagonos, romboides Yy
hexagonos, cuyas paredes compartidas miden (...) Las paredes y las
areas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se
use esta textura normalmente serd vidrio y se usaré en distintos tamafios
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015, p. 2).

Respecto a las marcas téctiles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina se pronuncié sobre aspectos de suma importancia que deben observarse
para otorgarseles reconocimiento y proteccion, dentro de los cuales refiere que la
textura en esta clase de marcas debe servir para informar acerca del origen
empresarial del producto que se pretende distinguir, misma que debe ser
particular en relacion con el producto que distingue, lo que comprende la no
funcionalidad, salvo que haya adquirido distintividad mediante el uso constante

en el mercado.

La representacién grafica de las marcas tactiles fue interpretada de
manera amplia, al considerar que tiene por objeto representar de manera
suficiente y precisa el signo, por lo que es necesario que concurran dos

requisitos:

a) La descripcion clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo
tridimensional o fotografia; y
b) Una muestra fisica del objeto que contiene la textura, a la cual debera

permitirse el acceso cuando sea solicitado.
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En cuanto a las formas o texturas de uso comun, el Tribunal‘de: Justicia de
la Comunidad Andina hace énfasis de la prohibicidn de su registro; \ya que se
trata de evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar
una forma o textura necesaria para comercializar cierta clase de productes. En
ese sentido, también se manifiesta que debe observarse el criterio de no
funcionalidad del signo o que no cumpla una funcién técnica, toda vez que una
textura que resulte esencial para el uso y propésito del producto, o sea parte de

Su naturaleza, no puede protegerse.

De la interpretacion proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina se establecen criterios fundamentales para el reconocimiento y
proteccién de marcas no tradicionales, como lo es su distintividad en relacion
con los productos que distingue, de lo cual se deriva que las oficinas de marcas
al realizar el examen de registrabilidad del signo, deben determinar que no sea
una textura de uso comun, o bien, que cumpla una funcion técnica por la
naturaleza del producto. En ese sentido, la representacion gréfica de la marca
constituye un requisito de suma importancia, por lo que debe ser clara, precisa y
completa, que permita evaluar la procedencia de su registro, asi como

determinar con exactitud el alcance de la proteccidn que se reivindica.
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Capitulo IlI

El registro de marcas no tradicionales en Guatemala

Con la aprobacion del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Deminicana;
Centroamérica y los Estados Unidos de América, DR-CAFTA, Guatemala adquirio
compromisos para realizar reformas a su sistema juridico, siendo en materia de
propiedad intelectual una de ellas, el contemplar una definicibon mas amplia de marca,
que dejara abierta la posibilidad de proteccion de marcas no tradicionales. En ese
orden, se introdujeron reformas a la Ley de Propiedad Industrial para la implementacion
de este tratado, en virtud de las cuales se reconocen expresamente, entre otras, las
marcas sonoras Y olfativas, por lo que a continuacién se hara referencia a la forma en

gue se regula el registro de marcas no tradicionales en Guatemala.

3.1 Marcas que pueden ser objeto de registro

En Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial regula lo relativo a la adquisicion y
proteccion de marcas, definiendo a este signo distintivo en su articulo 4 como “todo
signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados
o prestados por una persona individual o juridica, de otros productos o servicios
idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra”. La
definicién anterior contempla un aspecto fundamental que conforma y delimita la nocién
de marca, mismo que constituye requisito fundamental para su registro como lo es su
distintividad, en virtud de que el signo independientemente de la clase a la que
pertenezca debe ser apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en

el mercado.

En ese orden, el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial establece que:

Las marcas podran consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados,
vifietas, orlas, lineas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, asi

como la combinacion de estos signos. Pueden consistir en sonidos y olores, en la
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forma, presentacion o acondicionamiento de los productos, sus<envolturas o
empaque, en el medio de expendio de los productos o “l0S- servicios
correspondientes y otros que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual

tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.

Es importante sefialar que esta norma al ser meramente enunciativa, no limita y
deja abierta la posibilidad que puedan constituir marca otros signos que a criterio del
Registro de la Propiedad Intelectual cumplan con la condicién de tener aptitud distintiva,
bien sea inherente o adquirida, no siendo requisito el que pueda ser objeto de
representacion grafica, toda vez que este requerimiento fue eliminado de la definicion
de marca que contempla el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, derivado de la
reforma introducida el 26 de junio de 2013, por el Decreto 3-2013 del Congreso de la
Republica de Guatemala.

En ese sentido, si bien nuestra legislaciéon contempla una definicion amplia de
marca, que expresamente reconoce marcas no tradicionales como las tridimensionales,
de color, sonoras y olfativas, debe acotarse que para ser objeto de proteccién a través
de su registro, independientemente de sus caracteristicas especiales, deben
observarse los principios generales del derecho marcario, asi como el cumplimiento de
los requerimientos que establece nuestra legislacién para el registro de marcas en

general, en especial en cuanto a su distintividad.

Respecto a la capacidad distintiva de las marcas, el articulo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial regula los casos de marcas inadmisibles por razones intrinsecas,
dentro de los que cabe sefalar:

a) No tener suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se
aplique.

b) Consistir en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o
en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de

que se trate.
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c) Una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio‘al cual se
aplique.

d) Un simple color aisladamente considerado.

e) Contrario a la moral o al orden publico.

f) Que pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geogréfica o cultural, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o el
consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o del servicio de que

se trate.

No obstante, las prohibiciones referentes a los signos que no tengan suficiente
aptitud distintiva o0 que consistan en un simple color aisladamente considerado, la
norma antes mencionada dispone que podra admitirse para su tramite el registro,
cuando a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y con base en las pruebas que
presente el solicitante, se establezca que el signo ha adquirido suficiente aptitud o
caracter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado
del uso continuado del mismo en el comercio, es decir, que se admite una distintividad
adquirida. Es preciso sefalar que estos casos de inadmisibilidad se fundamentan en los
caracteres esenciales que deben poseer las marcas, como lo es su distintividad,
veracidad, licitud y no funcionalidad, razon por la cual su concurrencia constituye una

prohibicién absoluta para su registro.

En cuanto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros, el articulo 21 de
la Ley de Propiedad Industrial indica en via puramente enunciativa, que no podran

registrarse, entre otros, los signos que:

a) Sean idénticos o similares a una marca o0 una expresion de publicidad comercial
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares
productos o servicios, 0 para productos o servicios diferentes cuando pudieran
causar confusion o crear un riesgo de asociacion con esa marca 0 expresion de
publicidad comercial.

b) Causen confusién por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema

usado en el pais por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o
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establecimiento que negocie normalmente con mercancias o preste servicios iguales
o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o
afectar su distintividad.

c) Constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion o transcripcion, total ocparcial;
de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el pais,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si
Su uso Y registro fuese susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion
con ese tercero, 0 un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que
debilite o afecte su fuerza distintiva.

d) Constituye una reproducciéon o imitacion, total o parcial, de una marca de
certificacion protegida.

e) Infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

f) Signos que pudieran servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia

desleal.

En relacion con los casos de inadmisibilidad contemplados por la legislacion
guatemalteca, es preciso sefialar que han sido divididos en dos clases, atendiendo a la
distinta naturaleza e intereses que protegen, ya que los que atafien a razones
intrinsecas son prohibiciones absolutas, al responder a exigencias relativas al interés
publico, toda vez que aluden a requisitos que debe cumplir el signo distintivo
considerado en si mismo, sin compararlo con otros ya protegidos. Por su parte, los que
conciernen a derechos de terceros son prohibiciones relativas al proteger intereses de
particulares, estableciendo su concurrencia al relacionar y comparar el signo que se

pretende proteger con los otros ya protegidos (Bercovitz, 2013).

La diferencia de intereses protegidos en las prohibiciones sefialadas tiene efecto
en las acciones que pueden plantearse en contra del registro de una marca que se
obtuvo en contravencion de estas, ya que conforme el articulo 67 de la Ley de
Propiedad Industrial, el registro de un signo inadmisible por razones intrinsecas adolece
de nulidad absoluta, en consecuencia, es revocable en cualquier tiempo, para lo cual

estan legitimados a plantear la accién ante un juez de primera instancia del ramo civil,
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la Procuraduria General de la Nacion, si se afectan intereses del Estado -0-cualquier

persona que se considere afectada.

Por su parte, en los casos de inadmisibilidad por derechos de terceros;-elregistro
de la marca es anulable y solo puede plantear la accidén respectiva el perjudicado o
afectado en el asunto, debiendo observarse el plazo de caducidad de la misma, que
conforme el articulo 203 de la Ley de Propiedad Industrial es de 5 afios contados a
partir de la fecha de registro, si el signo distintivo ha estado en el comercio por lo menos
durante 2 afos; si ho ha sido usado comercialmente, el plazo sera de 3 afios, contado a
partir de la fecha del primer uso no comercial. Sin embargo, no caducara la accion de
anulacion en tanto el signo no sea usado comercialmente por el presunto infractor, ni

cuando ha sido obtenido de mala fe.

En ese sentido, y dado que la caracteristica esencial de las marcas es su aptitud
distintiva, las prohibiciones absolutas y relativas contenidas en las normas antes
referidas, deben ser estrictamente observadas por parte del Registro de la Propiedad
Intelectual, al realizar el examen de fondo del signo que se solicita sea protegido, ya
que tiene implicaciones en la seguridad juridica al afectar intereses publicos y de
particulares, asi como del publico consumidor en general, por lo que al estar un signo
distintivo comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad, debe hacerse saber al
solicitante la objecidn respectiva, para que se pronuncie al respecto y poder resolverse

lo que en derecho corresponda.

3.2 Procedimiento de registro

En Guatemala se establece como requisito necesario para gozar del derecho
sobre un signo marcario, el que se registre ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
En ese sentido, quien registra el signo tiene derecho exclusivo sobre este y de
oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido o bien a
solicitar la anulacién del registro de la marca cuando se haya aprobado su inscripciéon
en perjuicio de sus intereses. Conforme lo anterior, se determina que se adopta el

sistema atributivo para la adquisicion de marcas, ya que la propiedad de esta surge de
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su registro y el uso del signo no constituye prioridad; en contraposicion del’ sistema
declarativo, en virtud del cual el derecho a obtener el registro de una marca nace con 'su

uso.

La Ley de Propiedad Industrial ha mantenido una clara tendencia al sistema
atributivo, que no reconoce derechos exclusivos sobre los signos distintivos no
registrados, salvo se trate de marcas notorias, lo cual se evidencia en las siguientes

disposiciones:

a) No sera necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca
(articulo 16, quinto parrafo).

b) La propiedad sobre las marcas se adquiere por su registro y se prueba con el
certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual (articulo 17, primer
parrafo).

c) El derecho de prelacion para obtener el registro de una marca se rige por la fecha y
hora de presentacion de la solicitud de inscripcion (articulo 17, segundo parrafo).

d) La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con
relacion a los productos o servicios para los que haya sido registrada (articulo 17,
tercer parrafo).

e) El titular de una marca protegida en un pais extranjero gozara de los derechos y
garantias que la ley guatemalteca otorga, siempre que la misma haya sido
registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias (articulo 17, cuarto
parrafo).

f) El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma
(articulo 35).

La dependencia administrativa del Ministerio de Economia responsable de la
inscripcion y registro de los derechos relativos a las marcas es el Registro de la
Propiedad Intelectual, ante quien se realiza el procedimiento para el registro de las

marcas, del cual a continuaciéon se hara referencia:
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3.2.1 De la solicitud de registro

Para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca es preciso registrarla

ante el Registro de la Propiedad Intelectual, para lo cual debe presentarse la

solicitud correspondiente. Al respecto, debe destacarse que la Ley de Propiedad

Industrial no restringe quienes pueden solicitar el registro y ser titulares de

marcas, ya que su articulo 2 establece que: “Toda persona, individual o juridica

cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar

de los derechos que esta ley otorga”.

Para esos efectos, debe presentarse solicitud ante el Registro de la

Propiedad Intelectual que debera contener la informacién requerida en el articulo

22 Ley de Propiedad Industrial, siendo esta:

a)

b)

d)

f)
g)
h)

Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha
representacion.

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

La marca cuyo registro se solicita y una reproduccion de la misma cuando se
trate de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, marcas
figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una
marca sonora u olfativa, solo se requiere una descripcion suficientemente
clara, inteligible y objetiva de las mismas.

Una traduccién simple de la marca, cuando estuviese constituida por algin
elemento denominativo y este tuviese significado en un idioma distinto del
espafol.

Enumeracion de los productos o servicios que distinguird la marca, con
indicacion del numero de la clase.

Reservas o renuncias especiales.

Pais de origen del signo.

Si se invoca prioridad debe indicarse el pais o la oficina regional en la cual se
presento la solicitud prioritaria, la fecha en que se realizd y el nimero que le

fue asignado.
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A la solicitud referida debera acomparfarse los documentgs anexos: que
refiere el articulo 23 de la ley antes citada, consistentes entre otros, en.cuatro
reproducciones de la marca y tres ejemplares del soporte material en-elcaso. de
ser una marca sonora. El articulo 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, en cuanto a las marcas tridimensionales, dispone que deben
representarse por medio de una reproduccion gréafica o fotografia bidimensional,

gue podra consistir en una unica o varias vistas diferentes.

La importancia de la reproduccion que se presente de la marca radica en
gue conforme el articulo 20 del reglamento referido, por el solo hecho de la
presentacion de la solicitud de registro de marca, se entiende que el solicitante
pretende la inscripcion y proteccién del signo, tal y como aparece en esta, 0 en
su caso, en la reproduccién que se acompafia, para lo cual si la marca tuviera

uno o mas colores especiales que se reservan, deben indicarse.

Un aspecto a destacar para efectos de la prelacion e invocacion de la
prioridad esta regulado en el articulo 24 de la Ley de Propiedad Industrial, que
establece que se tendra como fecha de presentacion de la solicitud, la de su
recepcion por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de

recibirse, cumpla al menos con los requisitos siguientes:

a) Contener la informacion que permita identificar al solicitante o su
representante, asi como la direccion para recibir notificaciones en el pais.

b) Indicar la marca cuyo registro se solicita.

c) Si se trata de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o
de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe
acompaniar la reproduccion de las mismas.

d) En el caso de marcas sonoras, se debe acompafar una copia de su
reproduccion en material de apoyo.

e) Para las marcas olfativas, es preciso se presente el material de apoyo que

puede incluir copia de la formula quimica o procedimiento.

88



f) Indicarse los hombres de los productos o servicios para los cuales se usa 0
se usara la marca.

g) Presentar el comprobante de pago de la tasa establecida.

Conforme lo anterior, cabe sefialar que para la solicitud de registro de
marcas sonoras Yy olfativas nuestra legislacion no requiere una representacion
gréfica de estas, solo una descripcion suficientemente clara, inteligible y objetiva
de las mismas, asi como que se acompafie en el caso de marcas sonoras su
reproduccion en soporte material y para las marcas olfativas solamente se refiere
gue puede presentarse copia de la formula quimica o procedimiento como

material de apoyo.

3.2.2 Examen de forma

Este examen consiste en determinar si la solicitud cumple con los
requisitos formales que establece la Ley de Propiedad Industrial en sus articulos
5, 22 y 23, referentes a la informacion basica que la solicitud de registro debe
contener y de la cual se hizo relacién en el apartado anterior, asi como de la
documentacion, reproducciones y soportes materiales que deben adjuntarse
segun la marca de que se trate. Si del examen realizado el Registro de la
Propiedad Intelectual sefiala que no cumple con los requisitos establecidos en
los articulos indicados, la misma quedara en suspenso y requerira al solicitante
gue subsane dentro del plazo de un mes el error u omision, bajo apercibimiento

de que si no lo hiciere se tendra por abandonada la solicitud.
3.2.3 Examen de fondo

Este examen, que el Registro de la Propiedad Intelectual realiza de la
marca solicitada, consiste en establecer si es distintiva, tanto intrinseca o

extrinsecamente, para lo cual se debe verificar si estd comprendida en alguno de

los casos de inadmisibilidad por razones intrinsecas y por derechos de terceros
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establecidos en los articulos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, de los

cuales ya se hizo relacion con anterioridad.

Al respecto, debe indicarse que el Registro de la Propiedad Intelectual no

cuenta con una normativa interna que establezca criterios para que el personal a

cargo realice el examen de fondo de las marcas y establecer su distintividad,

guienes deberan en todo caso tomar en consideracion para estos efectos las

reglas para calificar la semejanza de los signos distintivos que contempla el

articulo 29 de la referida ley, siendo estas:

a)
b)

f)

g)

Debe darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo esta.

Los signos en conflicto se examinan con base en la impresion gréfica,
fonética e ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador
estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o servicio de
que se trate.

El examen comparativo de marcas que tienen radicales genéricos o de uso
comun debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

Se darda mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los
signos.

Los signos se examinaran en el modo y la forma en que normalmente se
venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,
tomando en cuenta canales de distribucion, puestos de venta y tipo de
consumidor a que van destinados.

Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que los signos sean
semejantes, sino ademas que los productos o servicios sean de la misma
naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre
ellos.

No es necesario que haya ocurrido confusién o error en el consumidor, sino
es suficiente la posibilidad de que se produzca, teniendo en cuenta las
caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos

0 servicios.
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h) Si una de las marcas en conflicto es notoria la otra debe ser clara y facilmente
diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento

indebido del prestigio o fama de la misma.

Conforme lo anterior, el examen para establecer la distintividad de una
marca debe valorar y considerar las caracteristicas propias del signo,
analizandose para efectos de la distintividad intrinseca, su relacion con los
productos y servicios que pretende distinguir; por su parte, para determinar la
distintividad extrinseca es preciso se verifique si es semejante con algun signo
distintivo registrado o solicitado con anterioridad, que pudiera dar lugar a
confusion. Al respecto, es preciso sefialar que este examen de fondo debe
realizarse de forma objetiva indistintamente se trate de marcas tradicionales o no
tradicionales, de lo cual deriva la importancia que la representacion o

reproduccion que se presente del signo distintivo permita efectuar este analisis.

En ese sentido, si del examen de fondo realizado a la marca solicitada se
determinara que estd comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad
previstos en la ley, el Registro de la Propiedad Intelectual debe notificarselo al
solicitante haciéndole saber las objeciones por las cuales no se puede admitir la
solicitud, para lo cual le otorgara un plazo de dos meses para se pronuncie al
respecto. De no pronunciarse, la solicitud se tendr4 por abandonada y se
archivarad. Si se manifestare al respecto, pero a criterio del Registro de la
Propiedad Intelectual subsisten las objeciones sefialadas, debe dictar resolucion
fundamentando el rechazo de la solicitud, contra la cual cabe la interposicion del
recurso de revocatoria de conformidad con la Ley de lo Contencioso

Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la Republica de Guatemala.

3.2.4 Publicacion de la solicitud

Efectuado el examen de forma y fondo, si no existe obstaculo a la solicitud
0 superado este, se emite edicto que debe publicarse en el boletin oficial del

Registro de la Propiedad Intelectual. El edicto deberd contener, entre otra
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informacion sefalada en el articulo 26 de la Ley de Propiedad Industrial; 1a marca
tal como se hubiere solicitado y en el caso de una marca sonora’u:olfativa, se
especificara tal aspecto juntamente con la descripcion que hubiere proporcionado
el solicitante, haciendo constar que el Registro tiene disponible para consulta; de
las personas interesadas, el soporte material en el caso de la primera. Esta
publicacién se hace con el fin de informar a terceros sobre las solicitudes de
marcas presentadas, de manera que puedan reclamar cualquier derecho o

interés legitimo sobre un signo distintivo.

3.2.5 Oposiciodn al registro

De conformidad con el articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, la
persona que se considere afectada en sus derechos por la solicitud de registro
de una marca, puede presentar oposicion contra esta dentro del plazo de dos
meses contados a partir del dia siguiente de la efectiva e integra publicacion del
edicto en el boletin oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, para lo cual
debe indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, asi como
acompanfar u ofrecer los medios de prueba que sustentan su pretension. Al
solicitante de la marca se le conferira audiencia por el plazo de dos meses de la
oposicién presentada para que se pronuncie al respecto. De ser necesario recibir
medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretara la

apertura a prueba por dos meses comunes a ambas partes.

3.2.6 Resolucion

Vencido el plazo para presentar oposicion, sin que se hubiera presentado
alguna, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenara que previo pago de la
tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y emitird el certificado de su
registro. De haberse presentado oposicion, dentro del mes siguiente al
vencimiento del plazo para que el solicitante se pronuncie o del periodo de
prueba, segun el caso, se debera resolver en forma razonada la oposicion,

valorando las pruebas aportadas. Si se emitiere resolucion favorable a la
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solicitud, al estar firme, el Registro de la Propiedad Intelectual previo-pago de la

tasa respectiva, inscribira la marca y emitira el certificado de su registro.

3.2.7 Inscripcion de la marca

De acuerdo con el articulo 30 de la Ley de Propiedad Industrial, la
inscripcion de la marca debera contener, entre otra informacion, la marca
registrada, si es figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, se deber&
adherir una reproduccion de esta. En el caso de las marcas sonoras Yy olfativas,
se incluird su descripcion. El registro de una marca tiene una vigencia de diez
afios, contados a partir de la fecha de la inscripcion, el cual podra renovarse
indefinidamente por periodos iguales y sucesivos, contados a partir de la fecha

del vencimiento precedente.

3.3 Larepresentacion de las marcas no tradicionales

La importancia de la representacion o reproduccién de las marcas no
tradicionales radica en que esta debe demostrar su naturaleza y caracteristicas de
forma clara, precisa, completa, inteligible y objetiva, para que pueda ser examinada
adecuadamente y determinar el alcance de la proteccion otorgada a la marca, siendo
idonea aquella que permita al Registro de la Propiedad Intelectual como al publico en
general comprender con facilidad en qué consiste la marca, de manera que cualquier
persona interesada pueda tener acceso a la informacion, a fin de garantizar la
seguridad juridica y publicidad registral, dado que es necesario la determinacion del
derecho a proteger y la limitacion del ius prohibendi del titular de dicho derecho.

En Guatemala, con la reforma introducida por el Decreto 3-2013 del Congreso de
la Republica de Guatemala a la definicion de marca contenida en el articulo 4 de la Ley
de Propiedad Industrial, ya no se contempla como condicidbn para que un signo se
constituya en marca el que sea susceptible de representacion grafica, requiriéndose
conforme la literal c) del articulo 22 de la ley citada, el que la solicitud de registro de

marca contenga una reproduccion de la misma cuando se trate de marcas
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denominativas con grafia, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas o
tridimensionales con o sin color; y si se refiere a una marca sonora , olfativa; una
descripcion suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas,\ a la cual se
acompafaré en el caso de ser marca sonora su reproduccion en soporte material;y-para
la marca olfativa solamente se regula que puede presentarse copia de la formula

qguimica o procedimiento como material de apoyo.

En ese sentido, en el caso de las marcas sonoras y olfativas, con base en la
descripcidon que cumpla con las cualidades antes referidas y el soporte material o de
apoyo que se presente, el Registro de la Propiedad Intelectual realizara el examen de
fondo de la marca solicitada, para determinar si esta comprendida en alguno de los
casos de inadmisibilidad establecidos en los articulos 20 y 21 de la Ley de Propiedad
Industrial. Al respecto, se considera que para efectos del examen de fondo referido, el
material de soporte 0 apoyo que se presente de la marca es de suma relevancia, ya
que con base en una descripcidbn por mas completa que esta sea, siempre sera
subjetiva y no permitird que se realice un examen con la objetividad que el caso

requiere.

La objetividad de la representacién o reproduccion de la marca es esencial para
que tanto el examinador del Registro de la Propiedad Intelectual como de terceros
interesados comprendan con total claridad los elementos que componen la marca que
se solicita ser protegida, para establecer que efectivamente cumpla con el requisito de
su distintividad y no afecte derechos de terceros, asi como delimitar los alcances y
limites de los derechos que se conferirian a su titular, de ahi la necesidad que se
establezcan criterios objetivos para esos efectos, que garanticen la seguridad juridica y

la publicidad registral.

Conforme lo anterior, se considera que esta objetividad en la representacion de
las marcas sonoras se cumple por medio de la reproduccion integra del sonido que la
constituye, que debe ser presentado en un formato y soporte material que permita su
publicaciéon y consulta a través de los medios con los que cuenta actualmente el

Registro de la Propiedad Intelectual, ya que la descripcion de la marca solo constituye
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un requerimiento que la complementa, toda vez que con base en ella:no podria
realizarse un examen objetivo del signo distintivo, por mas completa que esta sea y que

se regule que debe ser clara, inteligible y objetiva.

En cuanto a las marcas olfativas, es preciso sefialar que la sola descripcion y
presentacion de la formula quimica o procedimiento para su obtencion, que requiere la
Ley de Propiedad Industrial para solicitar el registro de esta clase de marcas, se
considera no permite establecer la naturaleza del signo distintivo y efectuar un examen
objetivo del mismo, dada la subjetividad de una descripcion y que una férmula quimica
o procedimiento no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en si misma,
por lo que no se contaria con elementos para determinar si posee un caracter distintivo

o bien si podria afectar derechos de terceros.

En ese orden, es necesario que se requiera la representaciéon de las marcas
olfativas a través de métodos o tecnologias que en la actualidad permiten reproducirla
en forma mas idénea y objetiva, como lo podria ser una cromatografia de gases o un
andlisis sensorial por medio de lo que se ha denominado nariz electronica, de los
cuales se hizo referencia anteriormente en el apartado 1.7.8, que si bien implican
mayores costos, por su medio se estableceria en forma adecuada el signo distintivo que
se solicita, para efectos que pueda ser examinado adecuadamente por parte del
Registro de la Propiedad Intelectual y consultado por terceros interesados, a fin de

garantizar la seguridad juridica y publicidad registral.

3.4 Regulacién legal

3.4.1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, promulgada por la

Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en su articulo 43
reconoce Yy protege la libertad de industria, comercio y trabajo como un derecho
fundamental y especificamente protege la propiedad intelectual en su articulo 42,

el cual establece: “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los
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titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra /o invento,
de conformidad con la ley y los tratados internacionales”. En ese sentido, 10s
derechos de propiedad intelectual se elevan a rango constitucional y existe €l

deber de garantizar su proteccion.

Respecto de la proteccion de las marcas, es importante hacer referencia a
lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia emitida el 8 de
octubre de 2015, dentro del expediente 5099-2013:

Dentro del sector de la Propiedad Industrial se incluye, junto con la
proteccion de las innovaciones Yy disefios industriales, el de los
denominados signos distintivos, que incluye: las marcas, los nombres
comerciales, las expresiones o sefiales de publicidad y las indicaciones
geograficas (que a su vez comprende como una subcategoria de las
denominaciones de origen). La proteccion de esos identificadores
comerciales tiene por doble finalidad garantizar una competencia legal en
el entorno del ejercicio de la libertad de industria y comercio y la de
proteger a los consumidores, en este ultimo supuesto, posibilitando que
puedan elegir productos o servicios con conocimiento de causa (origen
empresarial o geografico, calidad, caracteristicas, etcétera) (...) La
proteccién de los signos distintivos cumple, entonces, con dos de los
deberes constitucionales asignados al Estado: i) proteger la economia de
mercado (articulo 130 de la Constitucién), para que determinado productor
no pueda aprovecharse con designaciones de calidad, caracteristicas o
procedencia que no le correspondan; y ii) la proteccion de los
consumidores (articulo 119, literal i de la Ley Fundamental), para
garantizarles sus legitimos intereses econdmicos y no ser inducidos a
error o confusion. Ademas, los signos distintivos una vez que son
protegidos mediante su inscripcion en la oficina nacional competente,
aparejan derechos de propiedad (articulos 39 y 42 constitucionales),
algunos plenos y otros relativos como el caso de las marcas o las

indicaciones geograficas, respectivamente, facultando al titular del
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derecho o a los autorizados para su uso para actuar judicialmente frente a

su empleo por personas no autorizadas.

Del pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad se evidencia la
importancia del reconocimiento y protecciébn de los derechos de propiedad
intelectual con rango constitucional, toda vez que involucra otros derechos
garantizados por la Constitucién Politica de la Republica, como lo son el derecho
a la propiedad privada, la libertad de industria y comercio, asi como deberes
fundamentales que debe cumplir el Estado de Guatemala referentes a proteger la
economia de mercado y a los consumidores en general, evitando la competencia

desleal.

3.4.2 Ley de Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-2000 del Congreso de

la Republica de Guatemala

La ley que regula lo relativo a la adquisicion y proteccidén de las marcas en
Guatemala es la Ley de Propiedad Industrial, la cual de conformidad con su

articulo 1 tiene por objeto:

La proteccion, estimulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene
aplicacion en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo
relativo a la adquisicibn, mantenimiento y proteccion de los signos
distintivos, de las patentes de invencién 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.

Esta ley contempla una nocion amplia de marca, al definirla como “todo
signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos,
comercializados o prestados por una persona individual o juridica, de otros
productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados
o prestados por otra”. En ese orden, conforme la legislacion guatemalteca

cualquier signo que tenga aptitud distintiva puede constituir marca. Congruente
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con lo anterior, el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial‘establece los
signos que pueden constituir marca, de manera enunciativa, dentro’de los cuales
incluye expresamente marcas no tradicionales como las combinaciones 'y
disposiciones de colores, los sonidos, olores, la forma, presentacion »0
acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de

expendio de los productos o los servicios correspondientes.

Al ser la norma antes citada meramente enunciativa, no limita y deja
abierta la posibilidad que puedan constituir marca otros signos que a criterio del
Registro de la Propiedad Intelectual cumplan con la condicion de tener aptitud
distintiva, bien sea inherente o adquirida, no siendo requisito el que pueda ser
objeto de representacion grafica, toda vez que este requerimiento fue eliminado
de la definicion de marca que contempla el articulo 4 de la Ley de Propiedad
Industrial, derivado de la reforma introducida el 26 de junio de 2013, por el

Decreto 3-2013 del Congreso de la Republica de Guatemala.

En ese sentido, la legislaciébn guatemalteca contempla una definicion
amplia de marca, que expresamente reconoce marcas no tradicionales como las
tridimensionales, de color, sonoras y olfativas, estableciendo como requisito
esencial para ser objeto de proteccion, el que tengan aptitud distintiva. Sin
perjuicio de lo anterior, independientemente de las caracteristicas especiales de
las marcas no tradicionales, relativas a su reproduccién o representacion para
efectos de su proteccion, deben observarse también los principios generales del
derecho marcario, asi como el cumplimiento de los demas requerimientos que

establece nuestra legislacién para el registro de marcas en general.

Los articulos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, como ya se habia
hecho referencia anteriormente, contemplan los casos de inadmisibilidad de
marcas por razones intrinsecas y por derechos de terceros, respectivamente, los
cuales se fundamentan en los caracteres esenciales que deben poseer las
marcas en general, como lo es su distintividad, veracidad, licitud y no

funcionalidad, asi como proteger los intereses publicos y de particulares. En ese
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orden, constituye prohibicion absoluta para el registro de marcas €l nho tener
suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servigio’al cual se

aplique.

Dado el caracter no funcional de las marcas, las literales b) y c) del
articulo 20 de la ley antes citada, establecen como prohibiciones por razones
intrinsecas del signo distintivo, el que consista en la forma usual o corriente del
producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta
por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate, asi como la forma
gue de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.
Esto trata de evitar que a través del registro de marcas se busque monopolizar la
forma usual de un producto o envase, o0 bien, adquirir o perpetuar derechos
exclusivos en relacion con soluciones técnicas o funcionales, lo cual en todo
caso debe protegerse a través de una patente de invencion, un modelo de

utilidad o disefio industrial.

Estos aspectos cobran mayor relevancia en las marcas no tradicionales,
toda vez que debe verificarse que efectivamente tengan esa aptitud distintiva
respecto del producto o servicio al cual se apliguen. En ese orden, no podria
protegerse una marca tridimensional que tenga un fin técnico o funcional, ya que
para esos efectos se ha contemplado otros sistemas de proteccion, como lo es
por medio de una patente de invencién, modelo de utilidad o bien un disefio
industrial, lo cual también tiene aplicacion en marcas sonoras y olfativas, ya que
estas deben distinguirse y no podrian ser un sonido o aroma usual o natural en el

producto, o bien, ser funcionales respecto a este.

Sobre las marcas de color, la Ley de Propiedad Industrial en su articulo 20
literal f) establece como prohibicion absoluta cuando se trate de un simple color
aisladamente considerado; sin embargo, podra admitirse su registro cuando a
criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y conforme las pruebas que se

presenten, se establece que ha adquirido suficiente aptitud o caracter distintivo
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respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado’ del uso

continuado del mismo en el comercio.

Asimismo, no podra ser registrado como marca, ni como eleménto de la
misma, un signo cuando ello afecte algun derecho de tercero, para lo cual en via
puramente enunciativa, el articulo 21 de la Ley de Propiedad Industrial refiere
algunos casos que pudieran dar lugar a confusion o asociacion, por ser la marca
idéntica o similar a otros signos registrados con anterioridad. Para esos efectos,
el articulo 29 de la ley referida contempla reglas que el Registro de la Propiedad
Intelectual al realizar el examen de fondo respectivo, debe tomar en

consideracion para calificar la semejanza de los signos distintivos.

En ese sentido, las prohibiciones contenidas en las normas antes
referidas deben ser estrictamente observadas por parte del Registro de la
Propiedad Intelectual, al realizar el examen de fondo del signo que se solicita sea
protegido, ya que tiene implicaciones en la seguridad juridica al afectar intereses
publicos y de particulares, asi como del publico consumidor en general. Ello
derivado a que conforme el articulo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, el
registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma,

asi como otros, dentro de los que cabe destacar:

a) Impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario,
empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, para
productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los
gue esta registrada la marca del titular, si su uso causa confusion.

b) Oponerse al registro de una marca idéntica 0 semejante para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registro la
marca, o para productos o servicios diferentes, si causan riesgo de confusion
o impliguen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente
conocida.

c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacion o la colocacion de la marca

idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geogréaficas por parte de un
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d)

f)

9)

h)

tercero no autorizado, en los casos que identifiguen productes-Q-Sservicios
iguales o0 semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado-la marca, o
diferentes si causan confusion; respecto a envolturas, empaques, embalajes;
botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos,ccuando
esto pudiere provocar confusion, el riesgo de asociacion de la marca con ese
otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o, identifiquen
productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una
marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso
pudiera causar confusion, o, en el caso de productos o servicios diferentes,
cuando dicho uso pudiera indicar una asociacion entre dichos productos o
servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de
la marca notoriamente conocida.

Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importaciéon o
ingreso de productos que estén comprendidos en los casos previstos en la
literal anterior.

Resarcimiento de los dafios y perjuicios que se le hubieren causado por el
empleo, uso, aplicacion, colocacion, importacion o ingresos indebidos.
Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar
penalmente a los responsables.

Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en la Ley de
Propiedad Industrial, en los casos que esta contempla.

Requerir la intervencién de las autoridades competentes a fin de que se
protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y evitar
posibles infracciones y dafios econémicos o comerciales por la infraccion,
debilitamiento de la fuerza distintiva o valor comercial de sus marcas, o del
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Exigir la intervencion de la autoridad judicial competente para la cancelaciéon o
traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando
constituya la reproduccion o imitacion de una marca notoriamente conocida,
Cuyo uso es susceptible de causar confusién o el riesgo de asociacion o que

debilite o afecte su fuerza distintiva.
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La tutela estatal expresada en la exclusividad de uso otorgada-a la marca
registrada tiene por objeto el estimulo de la competencia, ya que cumple: con
funciones fundamentales, en virtud de las cuales se protege los intereses tanto
del productor como del consumidor. Los del primero al permitirle capitalizar ja
inversion resultado de su talento y trabajo y los del segundo al brindarle

alternativas al momento de escoger bienes y servicios.

3.4.3 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo
89-2002 del Presidente de la Republica de Guatemala

De conformidad con el articulo 1 del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, este tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos
en la Ley de Propiedad Industrial y las funciones del Registro de la Propiedad
Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los
derechos de la propiedad industrial. En ese sentido, dentro de las normas que
deben destacarse, esta el articulo 17 de este reglamento, que amplia lo regulado
respecto a la representacién de las marcas tridimensionales, estableciendo que
debera ser por medio de una reproduccion gréafica o fotografica bidimensional, la

cual podra consistir en una vista Unica o varias vistas diferentes.

Un aspecto importante que contempla el reglamento en referencia es el
principio de publicidad registral, el cual esta contenido en su articulo 98 en virtud
del cual los registros, expedientes y archivos pueden ser objeto de consulta
directa por el interesado, asi como por medios electronicos. Para esos efectos,
en la actualidad a través de la pagina web del Registro de la Propiedad
Intelectual, se pueden realizar consulta de marcas registradas y en tramite, con
base en el numero de expediente o de registro, asi como blsquedas de estas.
En el caso de marcas sonoras, la consulta permite reproducir el sonido solicitado

0 que ha sido objeto de proteccion.

Asimismo, el articulo 101 Bis del Reglamento de la Ley de Propiedad

Industrial regula que el boletin oficial del Registro de la Propiedad Intelectual es
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el medio de publicacion de los edictos y avisos que ordena la ley-relativos a
solicitudes de inscripcibn de signos como marcas, nombres”, comerciales,
emblemas y expresiones o0 sefiales de publicidad, el cual, para efectos de
consulta sera puesto a disposicion diariamente en forma electrénica en‘la pagina
web del Registro de la Propiedad Intelectual; publicaciones que también podran
descargarse semanalmente, pagando una suscripcion anual, o bien, adquirirse
en soporte papel previo pago de la tasa aplicable. Es a partir del dia siguiente de
la efectiva e integra publicacion del edicto en este boletin que se computard el

plazo previsto para formular oposiciones a las solicitudes de marcas.

En cuanto a la oposicion de terceros al registro de marcas, el articulo 23
del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial dispone los requerimientos que
el escrito debe contener, dentro de los que cabe destacar, que deben exponerse
los argumentos y las pruebas en que se funda la oposicién, para lo cual, en el
caso de basarse la oposicién en un derecho derivado de una marca registrada o
solicitada con anterioridad, debe presentarse una reproduccién de la misma y la
indicacion de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o
registrado y respecto de los cuales se plantea la oposiciéon. Por su parte, en
relacion con las marcas notorias, ademas de la reproduccion de estas, debera

acreditarse su notoriedad.

Al respecto, el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad

Industrial establece criterios para determinar la notoriedad, siendo estos:

a) Extension o grado de su conocimiento por el sector pertinente del publico,
como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada,
los cuales pueden ser los consumidores reales o potenciales, las personas
gue participan en los canales de distribucion o comercializacion del tipo de
producto o servicio o los circulos empresariales o comerciales que actian en
giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los

gue se aplica la marca.
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b) Intensidad y ambito geogréafico de difusion, publicidad o promeocion de la
marca.

c) Antigiiedad de la marca y duracion, magnitud y alcance geografico de
cualquier utilizacién de la misma.

d) El andlisis de produccién y mercadeo de los productos o servicios que la

marca distingue.

3.4.4 Tratados internacionales

Guatemala ha ratificado tratados respecto al derecho marcario, en virtud
de los cuales adquiri6 compromisos para implementar innovaciones y armonizar
su legislacion acordes a estos. Asimismo, establecen directrices en relacién con
el tratamiento que debe otorgarseles a las distintas clases de marcas que se
solicita su proteccion, de los cuales ya se habia hecho referencia anteriormente

en el apartado 1.9, siendo estos:

3.4.4.1 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial

Fue ratificado por Guatemala el 20 de abril de 1998. Si bien no hace
referencia alguna respecto de las marcas no tradicionales, deja abierta la
posibilidad para que cada pais miembro establezca los requisitos y
condiciones que una marca debe poseer para ser considerada y protegida

como tal.

3.4.4.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

Entré en vigencia en Guatemala el 21 de julio de 1995. El articulo
15 de este acuerdo establece que podra constituir marca cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o

servicios de una empresa de los de otras, estando facultados los paises
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miembros para exigir como condicidon para el registro, que los signos sean
perceptibles visualmente, lo cual deja abierta la posibilidad de
reconocimiento de marcas no tradicionales como son las no\visibles, para
lo cual cada pais esta en libertad de decidir los requisitos y cendiciones
indispensables para el registro de una marca.

3.4.4.3 Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de América (DR CAFTA, por sus
siglas en inglés, Dominican Republic, Central America Free Trade

Agreement)

Fue ratificado por Guatemala el 10 de marzo de 2005, derivado de
lo cual adquiri6 el compromiso de realizar reformas en materia de
propiedad intelectual, entre ellas, el contemplar una definicion mas amplia
de marca, que dejara abierta la posibilidad de proteccion de marcas no
tradicionales. En ese sentido, se introdujeron reformas a la Ley de
Propiedad Industrial, a través de los Decretos 11-2006 y 3-2013 del
Congreso de la Republica de Guatemala, entre las que cabe destacar el

reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas.

3.4.4.3 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Guatemala se adhirio el 12 de septiembre de 2016 y entré en
vigencia el 12 de diciembre del mismo afio. Tiene como objeto armonizar y
agilizar los procedimientos de registro de marcas, mediante la
simplificacion y la unificacion de determinados aspectos de los
procedimientos. Sin embargo, no se aplica a las marcas sonoras, olfativas

y los hologramas, sino solamente a signos visibles.
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3.5 Jurisprudencia

Es preciso sefialar que en la actualidad no existe jurisprudencia especifica que
esté relacionada con el tema de las marcas sonoras y olfativas; sin embargoy existen
criterios emitidos por la Camara Civil de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la
aptitud distintiva, tanto intrinseca como extrinseca que debe poseer una marca para ser
objeto de proteccion por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que a

continuacion se hara referencia a algunas de las sentencias emitidas.

a) En sentencia de casacién 643-2012 del 10 de marzo de 2014, la Camara Civil de la

Corte Suprema de Justicia manifesto:

Al hacer el ejercicio hermenéutico de las literales a) y e) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, se advierte que la literal a) se refiere a la prohibicion de
registrar signos que adolezcan de aptitud distintiva. Esta caracteristica consiste
en la capacidad que debe contener el signo para diferenciar la marca del nombre
usual o la designacion de los productos o servicios que pretende amparar, lo cual
en el caso que nos ocupa no sucede, pues indudablemente las expresiones
utilizadas son practicamente la identificacién del servicio, por lo que no goza de
esa aptitud, como bien lo sefial6 la Sala. En cuanto al inciso e) del articulo
ibidem, este prohibe el registro de marcas que pueda calificar o describir alguna
caracteristica del servicio. Bajo esa perspectiva, se establece que la marca
DINERO EXPRESS MOVIL para amparar productos de la clase treinta y seis,
gue consisten en: «Servicios en relacién con contratos de seguros de todo tipo,
negocios inmobiliarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a
otros paises y de otros paises a Guatemala, y Servicios de negocios
financieros», es evidente que describe las caracteristicas del servicio que se
pretende identificar, pues la palabra EXPRESS sugiere una cualidad del servicio,
que tiene que ver con el tiempo, y la expresion MOVIL, describe otra
particularidad de la forma en que se presta el mismo servicio; ademas, los
términos de que se compone son de uso comun, en relacidn con los servicios

gue se prestan, por lo que se estima que efectivamente, se tipifican las
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prohibiciones, por razones intrinsecas, que se sefalan en el articulo-20 literales
a) y e) de la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de|la-relacionada

marca.

Del pronunciamiento anterior cabe acotar que reconoce el cardcter distintivo que
deben poseer las marcas, en el sentido de diferenciarse del producto o servicio al cual
se aplican, lo cual es un requerimiento que aplica tanto a marcas tradicionales como no
tradicionales, por lo que seria inadmisible el registro de sonidos u olores que sean
propios de la clase de productos o servicios para los que se solicite la proteccion, ya

gue no podria restringirse su uso por parte de terceros.

b) En ese mismo sentido, la Camara Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronuncio
en sentencia de casacion 338-2014 del 29 de septiembre de 2015:

Esta Camara establece que la sala sentenciadora tuvo como hecho acreditado
que el diseio de dos fresas mas la palabra “Bonjus” del idioma francés hace
referencia al adjetivo “buen”, el cual es general, y la palabra “jugo” que hace
referencia a cualquier producto de la misma naturaleza, por lo cual consideré que
la marca solicitada no tiene suficiente aptitud distintiva con respecto al producto
gue pretende amparar, frente a los demas productos del mercado, y de
conformidad con la norma denunciada de aplicacion indebida, establecié que no
puede inscribirse como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva
con respecto al producto al cual se aplica, en virtud de que este consiste en un
signo que en el lenguaje corriente, técnico o cientifico, o en los usos comerciales
del pais, constituye una designacion comun o usual del producto de que se trate,
situacion que a su criterio encuadra en los supuestos de inadmisibilidad por
razones intrinsecas contenidos en los incisos a) y d) de la norma denunciada. En
virtud de que la casacionista no logré variar el hecho que la sala sentenciadora
tuvo por acreditado (...) se concluye que la norma denunciada de aplicacion
indebida, en los incisos relacionados, constituyen los supuestos legales
aplicables al caso concreto, ya que por lo establecido por el tribunal

sentenciador, este llegd a la conclusion que la marca cuyo registro se pretende
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encuadra en los supuestos de inadmisibilidad por razones intrinseeas regulados

en el articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Este fallo vuelve a reiterar que un signo que no tenga suficiente aptitud: distintiva
respecto al producto al cual se aplica, por ser usual 0 comdn al mismo, no puede ser
objeto de proteccion, esto en congruencia con lo establecido en el articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, respecto de las marcas inadmisibles por razones intrinsecas y
dada la funcién principal que cumplen estos signos distintivos en un mercado

competitivo.

c) En relacién con la distintividad adquirida de las marcas, la Camara Civil de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de casacion 379-2015 del 10 de noviembre de 2015,

refiere:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 20 in fine de la Ley de Propiedad
Industrial —el cual fue aplicado en el fallo de mérito—, podra admitirse para su
trdmite el registro de la marca cuando a criterio del registro y conforme a las
pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establezca que un
signo comprendido en los supuestos alli regulados, ha adquirido suficiente
aptitud o caracter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio. En virtud de la
norma relacionada, la prueba debié dirigirse a establecer que la marca “Bonjus y
disefio” ha adquirido suficiente aptitud o caracter distintivo aun cuando se
encuentra comprendida en alguno de los supuestos de inadmisibilidad por

razones intrinsecas, lo cual no acontecié en el caso objeto de estudio.

En este pronunciamiento se destaca el reconocimiento de la distintividad
adquirida de las marcas por el uso continuado de las mismas en el comercio, lo cual
esta sujeto a que tal extremo sea acreditado a traves de los medios de prueba que
debe aportar el solicitante. En ese sentido, se considera que para el caso de las marcas
sonoras y olfativas que carezcan de una distintividad inherente, una opcién para

obtener su registro es demostrar que el publico consumidor en general las distingue.

108



d) Respecto de la distintividad extrinseca, la Camara Civil de la Corte’ Suprema de

Justicia en sentencia de casacion 55-2012 del 21 de mayo de 2013, manifesto:

En el presente caso, la recurrente invoca como argumento de inadmisibilidad, la
similitud del profundo contenido ideolégico de ambos signos, que estima puede
causar confusion, por lo que se constituye en el elemento relevante para decidir
la controversia. Sobre lo relativo al riesgo de confusion marcario, el mismo autor
sefala: «... la doctrina y la jurisprudencia han consagrado el principio de que
para la determinacion de la posible confusion entre marcas, el analisis debe
realizarse de manera global y automatica, situandose en una posicion similar a la
del publico consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las
marcas en cuestién». La comparacion ha de realizarse siempre desde un punto
de vista sintético —es decir, integrado en una percepcion global todos los
elementos, tal como lo hace el consumidor que atiende a la impresién de
conjunto— y no analitico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos
integrantes para analizarlos separadamente, pues no es esta la forma en la que
el consumidor percibe las diferencias. Hay que tener en cuenta, ademas, que no
siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la
eleccion se hace entre marcas que solo recuerda. La exigencia anterior —de una
comparacion de conjunto— no es incompatible con la necesidad de otorgar
especial relevancia al elemento dominante, sea este denominativo, visual o
conceptual, dentro del conjunto de la marca, cuando ese elemento, por su fuerza
de impacto visual, por su significado o por su impacto fonético, condiciona la
percepcion global. El elemento dominante (...) puede ser conceptual...». Paginas
doscientos y doscientos uno. Con base en las anteriores acotaciones, se realiza
el examen de los signos en conflicto y se advierte que ambas se identifican por la
caricatura de un personaje que representa la figura historica, mundialmente
conocida como el emperador romano CESAR. Ciertamente, las caricaturas son
graficamente diferentes; sin embargo, no es ese el elemento a examinar, sino
gue el riesgo de asociacion, debido a la similitud por el contenido ideolégico de

las imagenes (...) De lo anterior, se determina que el signo que identifica a la
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marca DISENO ESPECIAL DE ROMANO, es similar ideoldgicamenté al signo
gue representa la marca LITTLE CAESAR, y por esa razon, se ‘estima que la
posibilidad de causar confusion por asociacion es inminente (...) por le que en
atencién a lo que establece el inciso a) del articulo 21 de la Ley de-Propiedad

Industrial, es inadmisible la inscripcién de una marca bajo esas condiciones.

La sentencia en referencia enfatiza que para determinar la distintividad
extrinseca de una marca es preciso que el analisis comparativo entre los signos en
conflicto se realice de manera global, es decir, una percepcién integral de todos sus
elementos, situandose en una posicion similar a la del publico consumidor frente a los
productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestion y no examinando sus
elementos por separado, ya que la comparacion debera hacerse en conjunto para

establecer si efectivamente existe un riesgo de confusion.

e) En ese mismo sentido, la Camara Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
de casacion 539-2012 del 11 de octubre de 2013, indica:

En lo relativo al informe requerido por la sala sentenciadora, que tenia por objeto
determinar cuantas marcas se encontraban inscritas con la palabra memo, en la
clase cinco, esta Camara estima que dicho medio probatorio no era determinante
para modificar el resultado del fallo, pues el punto controvertido era establecer si
existia riesgo de confusidn entre la marca propiedad de la recurrente y la que se
pretendia registrar, es decir, el examen debia efectuarse entre ambas, a efecto
de determinar similitudes conforme los criterios contenidos en la ley, por lo que el
hecho de que existan 0 no otras marcas que puedan estar compuestas por la
palabra memo, carece de relevancia para la solucion del conflicto. Aunado a lo
anterior, aun y cuando se aceptara la tesis de la recurrente que ese vocablo es
comun, y por ende, no puede formar parte de una marca que se pretenda
registrar, dicho planteamiento es errado, porque esa palabra formaba una
compuesta, al unirse a otra, por lo que no es viable efectuar un analisis

Unicamente en elementos aislados.
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Al igual que en el pronunciamiento referido en la literal anterior, /se-reitera que
para efectos del examen que debe efectuarse para establecer la distintividad extrinseca
de una marca respecto de otra registrada con anterioridad, es preciso\se analice €l
signo distintivo en conjunto y no elementos aislados, ello de conformidad ccen -les
criterios contemplados en el articulo 29 de la Ley de Propiedad Industrial.

3.6 Situacion registral actual de las marcas no tradicionales en Guatemala

Respecto de las marcas olfativas es preciso indicar que a la fecha el Registro de
la Propiedad Intelectual no ha recibido solicitud alguna para la inscripcién de estas. En
cuanto a las marcas sonoras, se han presentado 20 solicitudes de las cuales solo dos
de ellas fueron solicitadas con posterioridad a la reforma introducida por el Decreto 3-
2013 del Congreso de la Republica de Guatemala a la definicién de marca contenida en
el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, vigente desde el 26 de junio de 2013, en
virtud de la cual ya no se contempla como condicién para que un signo se constituya en
marca el que sea susceptible de representacion grafica. Sin embargo, debe acotarse
gue todas comparten los siguientes aspectos comunes:

1) Han sido registradas.

2) El signo distintivo fue presentado en un soporte digital.

3) El Registro de la Propiedad Intelectual no manifesté objecién a su inscripcion.

4) En el edicto publicado se hace referencia que la reproduccién de la marca puede ser
consultada en el Registro de la Propiedad Intelectual.

5) No se presentd oposicion alguna de tercero interesado.
A continuacion se hara referencia de algunos de los casos registrados:
a) Sonido Jingle. Solicitud 2018-000669, presentada el 26 de enero de 2018 por la
entidad Rigo Trading, Sociedad Andnima, para la clase 30 que ampara productos de

confiteria. Descripcion: Sonido Jingle. Fue inscrita el 2 de agosto de 2018, bajo el
registro 235479, folio 152 del tomo 643.
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b)

d)

Rugido distintivo de raptor. Solicitud 2014-006305, presentada el /14-de julio de
2014 por la entidad Alimentos Maravilla, Sociedad Andnima, para la’clase 32 que
ampara bebidas energizantes y bebidas sabor cola. Descripcion: Se tomaron partes
de tres efectos de sonido de dinosaurios diferentes; se hizo la edicion y-mezcla: de
los tres sonidos para sacar de los tres uno solo, propio y no existente; se ecualizo,
alterando diferentes frecuencias del audio para obtener el resultado deseado; se
masterizo el mismo. Fue inscrita el 30 de agosto de 2017, bajo el registro 227296,
folio 69 del tomo 616.

Sonido pito diario del voceador. Solicitud 2012-007582, presentada el 29 de
agosto de 2012 por la entidad Diarios Modernos, Sociedad Andnima, para la clase
39 que ampara servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancias,
organizacion de viajes, servicios prestados transportando personas o mercancias de
un lugar a otro, servicios relacionados con el depdésito de mercancias con vista a su
preservacion o custodia. Descripcion: un silbido medio de un pito con dos tonos una
pausa y dos tonos. Fue inscrita el 27 de marzo de 2015, bajo el registro 205274,
folio 247 del tomo 542.

Ooooolympia. Solicitud 2012-003644, presentada el 7 de mayo de 2012 por la
entidad Diveco, Sociedad Andénima, para la clase 20 que ampara muebles de
madera, camas, colchones, somieres, almohadas y accesorios de cama.
Descripcién: ooooolympia. Fue inscrita el 25 de agosto de 2014, bajo el registro
199113, folio 84 del tomo 522.

Fuchi noticias. Solicitud 2009-000041, presentada el 7 de enero de 2009 por la
entidad Emisoras Unidas de Guatemala, Sociedad Andnima, para la clase 38 que
ampara programas informativos de entretencion que produce y transmite la titular
mediante radio y television. Descripcion: emite un sonido que consiste en una onda
reproducida por un sintetizador que se asimila a una alarma o sirena (alerta o
emergencia), la cual al ser escuchada primero, identifica a la titular de la marca, y en

segundo lugar, pone sobre aviso al usuario que se emitira una noticia de ultima hora
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f)

g)

h)

o de interés social. Fue inscrita el 4 de noviembre de 2014, bajo el registro 201271,
folio 144 del tomo 529.

Campana deportiva. Solicitud 2009-000044, presentada el 7 de enero de 2009 por
la entidad Emisoras Unidas de Guatemala, Sociedad Andnima, para la clase 38 que
ampara programas informativos de entretenimiento que produce y transmite la titular
mediante radio y television. Descripcion: Campana deportiva. Fue inscrita el 8 de
diciembre de 2014, bajo el registro 202270, folio 243 del tomo 532.

Sonido de aguila. Solicitud 2009-000714, presentada el 6 de febrero de 2009 por la
entidad Productora la Florida, Sociedad Andnima, para la clase 32 que ampara
cervezas, cervezas de bajo contenido alcohdlico, cerveza aguda, cerveza fuerte,
cerveza negra, bebidas alcohdlicas a base de malta. Descripcion: sonido que emite
el 4guila, en especial su particular chillido. Fue inscrita el 6 de mayo de 2010, bajo el
registro 169613, folio 284 del tomo 423.

Tonadilla Texaco. Solicitud 2009-002867, presentada el 12 de mayo de 2009 por la
entidad Chevron Intellectual Property LLC, para la clase 35 que ampara servicios de
informacion y publicidad en los campos de gasolina y aditivos para gasolina.
Descripcién: Tonadilla Texaco. Fue inscrita el 10 de agosto de 2010, bajo el registro
171283, folio 154 del tomo 429.

De los casos anteriormente referidos puede determinarse que las descripciones

presentadas de las marcas, por mas amplias que algunas son, no permiten comprender

en forma clara y precisa cual es la naturaleza del signo distintivo o los elementos que la

conforman, dada la subjetividad que implican, por lo que el Registro de la Propiedad

Intelectual solo con base en la reproduccién del sonido, que en todos los casos fue

acompafado a la solicitud en un soporte digital, efectué el examen de fondo respectivo

gue determino su distintividad, toda vez que ninguna de las marcas fueron objetadas ni

se presentd oposicién alguna para su registro. Al respecto, debe acotarse que muchos

de estos casos, son marcas que habian previamente adquirido una distintividad con el

uso en el comercio.
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3.7 Formas idoneas de representacion de marcas sonoras y olfativas

La representacion que debe presentarse de las marcas sonoras y olfativas. que
se solicita su registro, es un aspecto de suma importancia para efectos de su
proteccion, pues al ser signos distintivos no visibles, la forma idonea es aquella que
permita demostrar de la forma mas clara, precisa, completa, inteligible y objetiva su
naturaleza y caracteristicas, para que pueda ser examinada adecuada y objetivamente
por parte del Registro de la Propiedad Intelectual; asi como que pueda ser consultada
por terceros interesados, a fin de determinar el alcance de la proteccién que se otorgara

a la marca y garantizar la seguridad juridica y publicidad registral.

En ese sentido, la objetividad de la representacion es esencial para comprender
con total claridad los elementos que componen la marca que se solicita sea protegida y
verificar que efectivamente cumpla con el requisito de su distintividad y no afecte
derechos de terceros. Asimismo, permite determinar los alcances y limites de los
derechos que se conferirian a su titular, por lo que a través de la sola descripcién del
signo distintivo no puede comprobarse estos aspectos, dado la subjetividad que
conlleva esta, tanto para el que la presenta como para el que la interpreta, siendo
necesario que adicionalmente se acomparfe a la solicitud de registro de marca un

soporte material o de apoyo que permita cumplir estos fines.

Respecto de las marcas sonoras se considera que la forma idénea de
representarlas es por medio de la reproduccién integra del sonido que la constituye,
que debe ser presentado en un formato y soporte material digital que permita su
publicaciéon y consulta a través de los medios con los que cuenta actualmente el
Registro de la Propiedad Intelectual, constituyendo la descripcion de la marca solo un
requerimiento que la complementa, pero no es con base en ella que debe realizarse un

examen objetivo del signo distintivo.
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En relacién con las marcas olfativas, como se ha sefialado anteriormente, la sola
descripcion y presentacion de la formula quimica o procedimiento para su/obtencion, no
permite establecer la naturaleza del signo distintivo y efectuar un examen objetivo del
mismo, dada la subjetividad de la descripcion y que una férmula “quimica »0
procedimiento no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en si misma,
por lo que no se contaria con elementos para determinar si posee un caracter distintivo

o bien si afecta derechos de terceros.

Conforme lo anterior, se consideran como formas idéneas de representacion de
las marcas olfativas, los métodos o tecnologias que en la actualidad permiten
reproducirla en forma objetiva, como lo es una cromatografia de gases o un analisis
sensorial por medio de lo que se ha denominado nariz electrénica, de los cuales se hizo
referencia en el apartado 1.7.8, y que permitirian establecer en forma adecuada el signo
distintivo que se solicita, para efectos que pueda ser examinado adecuadamente por
parte del Registro de la Propiedad Intelectual y consultado por terceros interesados.
Como requerimiento adicional, seria conveniente se presentara una muestra de la

marca solicitada.

Es preciso sefialar que para garantizar la debida proteccion de las marcas
sonoras y olfativas, el Registro de la Propiedad Intelectual debe contar con personal
capacitado, una infraestructura que permita el resguardo de los soportes materiales que
se presenten, equipo técnico adecuado, asi como la colaboracion de entidades
especializadas en materia de sonidos y olores, o bien laboratorios, que apoyen en el

examen de estos signos distintivos y en su proceso de registro.
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Conclusioén

Es necesaria una adecuada y técnica regulacion juridica de las marcas sonorasy
olfativas para otorgarles proteccion, debiendo determinarse requisitos que: permitan
identificarlas plenamente, no dando lugar a confusion y que puedan reproducirse en
forma exacta en cualquier momento que se requiera para establecer su autenticidad y

eficaz proteccion.

En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial debe establecer como
requerimiento para la solicitud de registro de marcas sonoras y olfativas una
representacion de las mismas no sujeta a la discrecionalidad del solicitante, que permita
al Registro de la Propiedad Intelectual realizar el examen de fondo respectivo en forma
técnica y objetiva, asi como que terceros interesados comprendan con total claridad la
marca que solicita ser protegida para garantizar la seguridad juridica y publicidad

registral.
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