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PARA EVITAR EL USO DE MALA FE POR PARTE DE TERCEROS”, me permito
informarle que he procedido a revisar el trabajo en mencion.

Con el sustentante de la tesis EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO, hemos
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Método deductivo inductivo, puesto que la investigacion partié de la necesidad de
conocer los derechos a que estén sujetos las personas individuales y/o juridica
relacién a la proteccidn de sus ideas;

Método historico, con el fin de determinar las consecuencias y antecedentes que surgen
con respecto a los registros de las ideas ante los 6rganos correspondientes en las
diferentes legislaciones a nivel mundial;

Método analitico, a través del analisis de la importancia del estudio concerniente a la
aplicacién de la ley en relacién a los registros de marcas y signos distintivos como
propiedad intelectual;

Método sintético, a través del andlisis de resultados y elaboracién de conclusién
discursiva.

Las técnicas de investigacion utilizadas fueron: técnica bibliografica, técnicas juridicas y
técnica documental.

A mi consideracién la redaccion utilizada en la elaboracion de la investigacion es
adecuada, la conclusién elaborada es correcta y hace referencia al fondo al fondo de la
investigacion, asi mismo considero que la bibliografia utilizada es amplia y adecuada al
tema.

En atencién a lo anteriormente expuesto a mi consideracién, la investigacion llena los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales y de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, establecidos en el Articulo 31 del Normativo
para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales del Examen
Publico.

Asi mismo le informo que la investigacion, ha cumplido con todos los requerimientos
hechos de mi parte, por lo que no tengo ninguna objecién en emitir el presente
DICTAMEN FAVORABLE, y recomiendo la aprobacién de la investigacion para su
presentacion en el examen publico de tesis, previo a conferir el grado correspondiente,
requerido por el sustentante.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con todo respeto,

LIC. CARLOS ANTIILIO SATAZAR H31zAR
ABOGATIO Y NOTARIO

fado 8,278



emiimpresos02
Cuadro de texto


D.ORD. 91-2024

Decanatura de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

Con vista en los dictamenes que’ante_‘éédyep,hse &a‘ut\o;ﬁza la impresion del trabajo
de tesis del estudiante, EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO, fitulado CAUSAS
QUE PRODUCE EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y LOS EFECTOS
QUE SURGEN COMO RESULTADO DEL RESGUARDO DE LOS MISMOS,
PARA EVITAR EL USO DE MALA FE POR PARTE DE TERCEROS. Articulos
31, 33 y 34 del Nonﬁéﬁﬁd para la EIaboracmndeTesns de Licenciatura en
Ciencias Juridicas y Sdcialés y del Exa_rn”én‘Gehera‘li Publlco I

HMAC/IMR

Facultad de Ciencias Juridicas vy Sociales

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



emiimpresos02
Cuadro de texto


A DIOS:

A MI PADRE:

A Ml MADRE:

A MI HERMANO:

A MI ESPOSA:

DEDICATORIA

Por ser el dador de vida y la fuente inagotable de sabiduria.
Gracias Dios por permitirme llegar hasta este momento tan

especial en mi vida, como en la de mis seres queridos.

Carlos Enrique Paiz Mayorga, por haber estado ahi desde el
inicio de mi carrera, apoyando y dandome consejo y
alentandome para poder llegar hasta donde me encuentro el

dia de hoy,

Maritza Carolina Vallejo de Paiz, por darme la vida, su amory
la motivacién constante y por cada uno de esos consejos que

a lo largo de mi vida han servido para llegar a ser quien soy.

Carlos Armando Paiz Vallejo, gracias a tu compaiiia y apoyo
a lo largo de esta carrera, te gradezco por todo y no bastarian

mil palabras para agradecerte tu apoyo.

Marta, gracias por todo tu apoyo, por las palabras de aliento
que me aminan a seguir adelante cada dia, y por tu deseo de

verme triunfar en la vida.


emiimpresos02
Cuadro de texto


A MIS HIJAS:

A MIS AMIGOS:

esos pequerios seres que me motivan dia con dia a luchar por

alcanzar mis metas y poder ser para ustedes un ejemplo digno

a seguir.

A todos y cada uno de ustedes compafieros que a lo largo de
nuestros estudios vivimos buenos y malos momentos,
ocurrencias y apoyo mutuo a lo largo de nuestra formacion
como profesionales, gracias a cada uno de ustedes por su

compafierismo.

La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, por
abrirme sus puertas y con ello brindarme la oportunidad de
alcanzar mis metas y anhelos como lo es alcanzar este

momento.

La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, que por medio
de sus catedraticos me permitieron adquirir el conocimiento y
que por su colaboracién he llegado hasta este momento de mi

carrera.


emiimpresos02
Cuadro de texto


PRESENTACION

La investigacién llevada a cabo es de tipo cualitativo puesto que se orient6 a exponer de
manera argumentada las causas que produce el registro de la marca como un signo
distintivo y los efectos que surgen como resultado del resguardo de los mismos, para
evitar el uso de mala fe por parte de terceros, por lo que la ciencia juridica que sirvié de
fundamento doctrinario fue el derecho mercantil en general y el derecho marcario en

particular, especialmente lo relativo a la propiedad intelectual.

La investigacion se llevd a cabo de manera diacrénica del afio 2010 al afio 2014, mientras
que lo sincronico se establecio a partir de llevar a cabo el estudio de campo en el afio
2015, siendo el objeto de investigacion el registro de marca y signos distintivos y el sujeto
el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala y los registradores

auxiliares.

El aporte académico es establecer la importancia de que el Registro de la Propiedad
Intelectual implemente mecanismos técnicos y legales orientados a promover que los
micro, pequefios y medianos empresarios tengan la posibilidad de crear y registrar su
marca, individual o familiar, con la finalidad de incrementar el valor intangible de su
empresa y poder hacer uso de la marca, asi como aponerla ante terceros que de mala

fe quieran hacer uso de la misma.
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HIPOTESIS

Para evitar que terceros hagan uso de mala fe de la marca de los micro, pequefios 0
medianos empresario, el Estado de Guatemala debe establecer asesorias para este
sector econdmico con la finalidad de informarle sobre la importancia de que tengan una
marca para sus productos, sea esta individual o familiar, asi como registrar la misma,
puesto que de esta manera, al estar debidamente inscrita y registrada puede reivindicarla
frente a terceros y poder comercializar sus productos en mejores condiciones tanto en el

mercado nacional como en el internacional.
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

Luego de haber sometido a prueba la hipotesis para lo cual se utilizé el método analitico
y el sintético, la misma fue debidamente comprobada puesto que se encontré que la mejor
manera en que los micro, pequefios y medianos empresarios puedan tener un mejor valor
de su empresa y comercializar sus productos en condiciones favorables, es que el
Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, asesore mercadoldgica y legalmente
a estos empresarios para que determinen la marca adecuada para sus productos y su
inscripcién obligada, con lo cual pueden reivindicarla frente a terceros y posicionar sus
productos nacional e internacionalmente, lo cual les permite evitar que terceros hagan
uso de mala fe de su marca y de las ventajas que trae su existencia y, principalmente, su

reconocimiento por los consumidores.
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INTRODUCGCION

El tema de investigacion se escogié debido a que la mayoria de micro, pequefios y
medianos empresarios guatemaltecos no tiene una marca, individual o familiar para sus
productos como signo distintivo, a pesar de la importancia que la misma tiene en el

derecho marcario y en la practica empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

Los objetivos establecidos para la presente investigacion se orientaron a exponer las
causas juridicas de la creacidn de la marca distintiva y los efectos legales que genera la
inscripcién de la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual; asimismo, se determiné
la existencia del derecho de propiedad intelectual y su importancia juridica; se
establecieron los elementos juridicos que determinan la propiedad industrial y el derecho

de autor y las caracteristicas doctrinales, juridicas y legales de las marcas y los logotipos.

La hipotesis que fue debidamente comprobada se orienté a exponer la importancia de
que el Registro de la Propiedad Intelectual promueva mecanismos legales que faciliten a
los micro, pequefios y medianos empresarios la inscripcion de su marca para sus
productos, con la finalidad de incrementar el valor comercial de su empresa en

Guatemala.

El contenido del informe final se encuentra redactado en cuatro capitulos, siendo el
primero orientado a exponer los elementos doctrinarios de la propiedad intelectual; el
segundo, se describieron los componentes juridicos de la propiedad industrial y de los
derechos de autor como aspectos centrales de la propiedad intelectual; el tercero, se
elaboré sobre las caracteristicas e importancia juridica de las marcas y los logotipos como
parte del derecho de propiedad industrial; mientras que en el cuarto, se describen los
efectos juridicos de la inscripcion de la marca como signo distintivo que permite
incrementar el valor inmaterial de la empresa, asi como la posibilidad de proteger ante
terceros el uso y disfrute de la marca en los productos que elabora o comercializa una

empresa.
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mientras que las técnicas aplicadas para obtener la informacion requerida para esta

investigacion se refieren a la bibliografica y a la documental, con lo cual fue posible

alcanzar los objetivos, someter a prueba la hipdtesis y redactar la conclusién discursiva.

El resultado del trabajo de investigacion permitid recomendarle al Registro de la
Propiedad Intelectual, la creacién de mecanismos que le permitan a los micro, pequefios
y medianos empresarios guatemaltecos, registrar su marca, sea individual o familiar, con
la finalidad de incrementar el valor intangible de su empresa y poder hacer uso y disfrute
de los derechos de marca o logotipo, pudiéndolos reivindicar ante terceros que busquen
hacer uso de esa marca o marcas de mala fe en perjuicio del legitimo propietario de las
mismas.

(i)
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CAPITULO |

1. Derecho de propiedad intelectual

Toda creacién del intelecto humano se consédera como propiedad intelectual, por lo que
el derecho a través del derecho a la propiedad intelectual protege los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relacién con sus creaciones, invenciones, obras
literarias y artisticas, simbolos, nombres, imagenes, dibujos y modelos creados por
cualquier persona, sean o no utilizados en el comercio nacional e internacional, con la
finalidad de respaldar legalmente que ellos son los creadores por lo que tienen derecho

sobre lo creado frente a terceros.

Cabe resaltar que en Guatemala hay muchas empresas o comercios en los cuales sus
propietarios realizan las creaciones de logos o disefios graficos con la finalidad de
representar a su empresa; sin embargo, en muchas ocasiones se desconoce que se tiene
el derecho a registrar el mismo para su proteccion y garantizar la originalidad del disefio,
lo cual los hace vulnerables porque terceros que tengan informacion sobre que esas
creaciones no han sido registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual de

Guatemala, pueden registrarlas como propias.

Esta falta de registro por parte de los creadores intelectuales es uno de los principales
problemas que enfrentan la mayoria de ellos, porque el que un tercero lo registre como
propios va en detrimento de los artistas intérpretes y ejecutantes quienes son los

verdaderos creados de las interpretaciones, ejecuciones, fonogramas, grabaciones, asi
1
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como los derechos a regalias y reconocimientos que deben darles los organismos
radiodifusién sobre sus programas de radio y de television o bien las industrias y

comercios por el uso de patentes y las marcas, entre otros.

Es de tener en cuenta que el derecho de la creatividad humana de quienes son
propietarios de la misma se ha catalogado como, derecho sobre la propiedad industrial,
gue tiene relacion con las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales,
lo cual incluye 'las invenciones, marcas, patentes, los esquemas de trazado de circuitos

integrados, los nombres y designaciones comerciales, dibujos y modelos industriales.

Se trata de que el Estado otorga un derecho exclusivo a las personas que registran su
creacion intelectual para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones
o innovaciones de aplicacion industrial o indicaciones comerciales para distinguir sus
productos o servicios ante la clientela en el mercado; de igual manera, el Estado garantiza
el derecho de autor, luego que el mismo haya sido debidamente registrado, abarcando
en este concepto las obras literarias y artisticas, tales como novelas, poemas, obras de
teatro, peliculas, obras musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografias, esculturas,

disenios arquitecténicos, obras cinematograficas y programas de ordenador.

Como se aprecia, se trata de que el Estado tiene la obligacién legal de garantizar el apoyo
a las personas que con sus creaciones industriales o artisticas, que en su conjunto
abarcan una serie de aspectos de la intelectualidad y manualidad humana, que sirve para
lograr el bienestar material o intelectual de las personas, tanto en la sociedad donde se

crea o inventa, asi como de otros paises en los cuales esas obras trascienden por mérito
2


emiimpresos02
Cuadro de texto


estimulo espiritual y cultural que representa para las personas, verlas, oirlas o tocarlas,

puesto que pueden ser tanto de naturaleza material u objetivo como un edificio o un

monumento, bien ideal o subjetivo, como un poema o una pintura abstracta.

Es de tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual que otorga cada pais
son independientes entre si, por lo que una misma idea, invencion, obra o caracter
distintivo puede ser objeto de proteccién en una pluralidad de estados, existiendo tantos
titulos de proteccion como estados que la hayan otorgado, pero que es el interesado
quien debe llevar a cabo el tramite de acuerdo con lo establecido en los tratados
internacionales sobre propiedad intelectual de los cuales Guatemala sea parte, con la
finalidad de que sus regisiros de propiedad industrial y de derechos de autor sean

debidamente protegidos internacionalmente.

1.1. Definicién de propiedad intelectual

La propiedad intelectual es la proteccion legal al esfuerzo creador de la persona humana
y de algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgacién de esas creaciones,
por lo que se trata de los derechos relacionados a la creacion intelectual en los terrenos
industrial, cientifico, literario y artistico, encontrandose entre ellas, las obras artisticas,
cientificas y literarias, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas,
las emisiones de radiodifusién, las invenciones en todos los campos de la actividad
humana, los descubrimientos cientificos, los dibujos y modelos industriales, las marcas

de fabrica, de comercio y de servicio, los nombres y las denominaciones comerciales.
3
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aquella parte del ordenamiento juridico que define las creaciones humanas protegidas en

el campo literario y artistico, asi como en el campo de la industria y el comercio; el nivel
de proteccion que se reconoce a cada una de ellas; los requisitos que en cada caso
permiten acceder a esa proteccidn; y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y
su tutela legal. Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la
propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho de autor y la

propiedad industrial”.?

Es de tener en cuenta que la clasificacién citada se debe a que en el ambito internacional,
las creaciones del intelecto fueron separadas a partir de aprobarse el Convenio de Paris
para la Protecciéon de la Propiedad Industrial, que contenia disposiciones para la
proteccion de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales y la
proteccion contra la competencia desleal; asi como el Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, que contenia disposiciones para la
proteccion de las creaciones literarias y artisticas; pero, en el presente se protegen otras

creaciones que no existian cuando fueron aprobados dichos convenios.

Aun cuando estos convenios contintan vigentes, la continua creatividad humana ha
determinado considerar mas apropiado clasificar las creaciones del intelecto segln sea
su objeto, por lo que se puede mencionar la existencia de creaciones literarias y artisticas,

dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgacion de esas

' Registro de la Propiedad Intelectual. Qué es la propiedad intelectual, Pag. 1.
4
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como las marcas, los nombres comerciales y los demas signos distintivos y creaciones

técnicas, como las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los

esquemas de trazado de los circuitos integrados.

“Todas las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en comin la
exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la
legislacién y el hecho de que ese conjunto de facultades constituye una propiedad de su
creador, que puede ser transmitida a un tercero. Difieren en el alcance de los derechos
conferidos, el plazo de proteccion y la forma de adquisicién del derecho. En el derecho
de autor, la obra queda protegida desde el momento de su creacién, sin que sea
necesario que se registre; en las ofras creaciones, por el contrario, es necesario, en la

mayoria de los casos, inscribirla para gozar de los derechos que la ley prevé”.?

Es de tener en cuenta que, como lo establece el autor citado, la propiedad intelectual
incluye un amplio espectro de actividad, por lo que juega una importante funcién cultural
como economica, puesto que la misma se refiere a las creaciones del intelecto, las cuales
incluyen desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informaticos y las
marcas hasta otros signos utilizados en el comercio, puesto que el progreso y la calidad
de vida de la humanidad depende de la capacidad de unas personas de crear nuevas
ideas y creaciones, puesto que el progreso tecnolégico requiere la existencia de

invenciones que mejore las existentes y la cultura esta en permanente ampliacion.

2 |bid. Pag. 2.
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1.2. Importancia de la proteccion legal de la propiedad intelectual

Teniendo en cuenta que como cualquier otro derecho, los derechos de propiedad
intelectual permiten al creador o a quien tenga registrado dicho derecho, disfrutar de los
beneficios que derivan de su obra o de la inversién realizada en relacién con una
creacién, derechos que por cierto, estan consagrados en el Articulo 27 de la Declaracion
Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la
proteccién de los intereses morales y materiales resultantes de la autoria de las

producciones cientificas, literarias o artisticas.

Es por eso que debe protegerse la propiedad intelectual, puesto que de la proteccion de
la misma se logra contribuir al progreso en el bienestar de la humanidad, pues este
depende de la capacidad humana de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la
tecnologia y la cultura; asimismo, la proteccion legal de estas creaciones permite a los
creadores y a las empresas que se benefician de sus creaciones destinar recursos

adicionales a la creatividad.

De igual manera, la proteccién de la propiedad intelectual fomenta el crecimiento
economico, al generar nuevos empleos e industrias que se orientan a enriquecer y
mejorar la calidad de vida, tal el caso de la innovacion en las herramientas de la medicina
para ayudar a superar efectos negativos sobre el cuerpo de las personas a partir de la
creacion de protesis, las cuales en la actualidad con el desarrolio de la biomédica, se han
automatizado, al extremo de lograr una funcionalidad mas amplia a partes como manos

robéticas o que han sido mejoradas por la mecatrénica.
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todos los paises exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador de

desarrolio econdmico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual
ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés publico,
creando un entorno en el que la creatividad y la invencion puedan florecer en beneficio
de todos, porque los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el

esfuerzo humano, que estimulan el progreso de la humanidad”.?

Es a partir de la proteccion de la propiedad intelectual, los inventores e investigadores no
tendrian incentivo para seguir creando nuevos productos o mejorando los existentes para
los consumidores, ni estos comprarian productos o servicios con toda confianza si no
existieran mecanismos fiables y de alcance internacional para proteger la calidad de los
productos que estan respaldadas por las marcas reconocidas, aungue no se puede negar
que existen falsificaciones que se venden a través de la practica de la pirateria, pero, es
precisamente la proteccion del intelecto que permite diferenciar a la original de la que es

una falsificacién, con lo cual se puede perseguir penalmente a los falsificadores.

1.3. Patentes

Luego de haberse producido una invencién relacionada con la creacién de un
procedimiento o producto para hacer algo o bien una mejora de lo que existe, la persona

puede registrar su invencién, especificando el contenido de la misma y la diferencia con

3 Montufar, Juan Alberto. La propiedad intelectual y la economia. Pag. 23.
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que hace constar que solicité se registrara su invencion y que el registro la inscribié en

sus archivos.

La constancia que extiende el registro respectivo se le llama patente, consistiendo la
misma en el derecho exclusivo concedido sobre la invencion registrada, luego de ese
procedimiento, el titular de una patente goza de proteccién para su invencion; en el caso
de Guatemala, de acuerdo con el Articulo 126 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto
numero 57-2000 del Congreso de la RepuUblica de Guatemala, la proteccion se concede

durante un periodo de 20 afios.

Las patentes son necesarias porque constituyen un incentivo porque representan un
reconocimiento a la creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material
por las invenciones comercializables, incentivos que promueven la innovacién con lo cual
la reinvencién de lo existente o la creacion de algo nuevo incide en mejorar la calidad de
vida de las personas, puesto que una invencion patentada no puede ser fabricada,
utilizada, distribuida ni vendida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de
la patente, quien por derecho tiene que recibir incentivos econémicos por el uso del

invento patentado.

“El titular de una patente tiene derecho a decidir quién puede o no utilizar la invencion
patentada durante el periodo en el que esta protegida; puede conceder a terceros una
autorizacion o una licencia para utilizar la invencion con sujecién a las condiciones

establecidas de comun acuerdo; asimismo puede vender el derecho sobre la invencion a
8
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la patente, la invencion pasa a pertenecer al dominio publico; ya no esta protegida por

patente; es decir que el titular deja de tener derechos exclusivos sobre la invencion, que

estara disponible para su explotacion comercial por terceros”.4

Las patentes son muy importantes porque protegen a muchos productos que estan
alrededor de las personas, tal como el caso de la bombilla eléctrica, las estufas de gas,
las lavadoras, las refrigeradoras y en las actividades econdémicas, como las calderas, las
maquinas industriales de las cuales hay desde la magquila hasta las de la industria pesada,
asi como en especialidades médicas como las resonancias magnéticas que sirven para
obtener imagenes y ultrasonidos, asi como las maquinas de rayos X, entre otros muchos

productos.

Aun cuando las patentes otorgan muchos derechos a sus propietarios, también le
imponen obligaciones relativas a la publicidad de la informacién sobre sus invenciones,
a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimientos técnicos del mundo, lo cual sirve para
que otros intelectuales o creativos estimulen su creatividad y logren también aportar sus
conocimientos y con ello lograr mas innovacién; es decir, las patentes, ademas de dar
proteccién al titular de la creacién o invento, son fuente de informacién e inspiracién
valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores, quienes toman
como base lo que esta patentado para mejorarlo o crear un nuevo producto a partir de

cambiar aspectos sustanciales del existente para tener una innovacién completa.

“ Ibid. Pag. 24.
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Como tendencia, la invencion debe tener un uso practico, incluir un aporte de noveda
0 sea, una caracteristica nueva porque no forma parte del cuerpo de conocimientos
existente en su ambito técnico, para lo cual debe apreciarse una actividad inventiva que
no podria ser deducida por una persona con un nivel medio de conocimientos en ese
ambito técnico; es por eso de que, antes de dedicarse a modificar lo existente o crear
algo, debe establecerse si sera patentable de conformidad con la ley vigente en el pais

del que quiere patentar su invencion.

Es importante sefialar que en muchos paises no se pueden patentar aspectos como
teorias cientificas, métodos matematicos, variedades vegetales o animales,
descubrimientos de sustancias naturales, métodos comerciales o de tratamiento médico,
por lo que es muy importante que antes de decidir dedicarse a crear, los creativos deben
acudir a las oficinas nacionales de patentes o a un abogado especialista en patentes,
para conocer si lo que quiere producir o crear es patentable y si lo es, la posibilidad de

gue desde esa oficina se pueda pedir proteccién para su invencién en uno o mas paises.

“En el Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI,
se prevé la presentacion de una unica solicitud internacional de patente que surte el
mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los paises designados. Un
solicitante que desee proteccién puede presentar una Unica solicitud y pedir proteccién
en tantos paises signatarios como lo desee, siendo el primer paso para obtener una

patente presentar una solicitud”.®

® Ibid.
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En el caso de Guatemala, de acuerdo a lo regulado en el Articulo 103 y en el 104,
solicitud de patente de invenciéon deberd presentarse al Registro de la Propiedad
Intelectual, conteniendo los datos generales del solicitante o de su representante legal
acreditando dicha representacion y el lugar de constitucion, cuando fuese una persona
juridica; el nombre de la invencion y del inventor y su direccion; el solicitante podra invocar
la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algun
Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada, la
cual debe invocarse por escrito, indicando la fecha y el pais de la presentacién de la

primera solicitud.

1.4. Disefio industrial

El disefio industrial se trata de los aspectos decorativos o artisticos de un objeto,
pudiendo consistir el mismo en caracteristicas tridimensionales aplicadas a la forma o la
superficie de un articulo o bidimensionales, como la configuracidn, las lineas o el color,
por lo que éste se aplica a una amplia variedad de productos de la artesania y la industria,
los cuales incluye objetos como instrumentos técnicos y médicos, relojes, joyas,
electrodomeésticos, aparatos eléctricos, vehiculos y estructuras arquitectonicas, hasta

estampados textiles y bienes recreativos.

Para gozar de proteccién un disefio industrial este debe ser nuevo u original, pero no asi
funcional, pues el caracter de un disefio de este tipo es esencialmente estético por lo cual
la proteccién no incluye los aspectos técnicos del articulo al que se aplica; sin embargo,

si se quieren proteger los mismos se deben patentar, puesto que se trata que el fin de los
11
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sus posibilidades de venta, aunque su uso conlleve aumentar el valor comercial del

producto, de alli el refran de que por los ojos entra el producto.

“Cuando se protege un disefio industrial, el titular la persona o entidad que ha registrado
el disefio goza del derecho exclusivo a ocponerse a la copia no autorizada o la imitacion
del disefio industrial por parte de terceros y esta protegido contra esas infracciones. Esto
contribuye a que el titular pueda recobrar su inversién. Un sistema eficaz de proteccién
beneficia asimismo a los consumidores y al publico en general, pues fomenta la
competencia leal y las practicas comerciales honestas, alentando la creatividad y

promoviendo el sentido estético en la creacién de productos”.®

La proteccidon de los disefios industriales es principalmente por motivos economicos,
puesto que esa proteccion contribuye a fomentar la relacién entre las artes y la artesania
con los sectores industriales y manufactureros, con la finalidad de expandir la actividad
comercial y al fomento de la exportacion de productos nacionales, puesto que, en la
mayoria de los paises, los mismos deben registrarse a fin de estar protegido por la
legislacion que rige a estos; en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, regula la.

proteccién de los disefios industriales del Articulo 147 hasta el 161 inclusive.

‘La definicion de dichos términos varia de un pais a otro, como también varia el

procedimiento de registro. Por lo general, nuevo significa que no se tiene conocimiento

& De Leon, lleanna. Propiedad intelectual y disefios industriales. Pag. 47.
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disefios industriales son particularmente dificiles de categorizar y ello tiene

consecuencias significativas en lo que atafie a las formas y los plazos de proteccion;
dependiendo del tipo de disefio industrial, pueden estar protegidos como obras de las
artes aplicadas, con un plazo de proteccidn mucho mas largo que los afios previstos

generalmente en la legislacién sobre registro de disefios industriales”.”

Por lo general, la proteccién de los disefios industriales se limita al pais que concede la
proteccidn, aun cuando en el tratado administrativo relativo al registro internacional de
dibujos y modelos industriales, el cual es administrado por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual OMPI, se estipula un procedimiento para el registro internacional
de los disefios industriales a partir de lo cual, el solicitante puede presentar una Unica
solicitud internacional ante la OMPI o la oficina nacional o regional de un pais que sea
parte en dicho instrumento, en cuyo caso, el disefio industrial estara protegido en los

estados parte en el tratado que el solicitante designe.

1.5. Indicacion geografica

Se entiende por indicacion geografica a un signo utilizado para productos que tienen un
origen geografico determinado y poseen cualidades o una reputacién derivadas
especificamente de su lugar de origen; por lo que, como tendencia, la indicacion

geografica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos, tal el caso de los

7 Ibid. Pag. 48.
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los que influyen factores geograficos especificos como el clima y el suelo, tal el caso del

café de Antigua, el cual se produce en La Antigua Guatemala.

Es importante sefialar que un sigho desempefia la funcién de indicacién geografica de un
producto o los que se producen en un lugar especifico, tal el caso del llamado queso
Roquefort, que es especifico de esa regién francesa o bien los aceites de oliva y
diferentes productos derivados del mismo, como sucede con la region italiana de La

Toscana que incluyen aceites de oliva, vinos y quesos.

Aunqgue las indicaciones geograficas no se reducen a los productos agricolas, sino que
también sirven para evidenciar cualidades especificas de un producto no agricola
elaborado por personas a partir del reconocimiento de la buena calidad de los productos,
por los métodos y las técnicas de fabricacion, siendo un ejemplo lo que se conoce como
los relojes suizos, los cuales gozan de popularidad por ser de calidad y muchos de estos

incluso de lujo por esa indicacion geografica.

Por eso es que una denominacién de origen como un tipo especial de indicacién
geografica, es muy importante, porque la misma se aplica a productos que poseen una
calidad especifica derivada exclusiva o esencialmente del medio geografico en el que se
elaboran, puesto que las indicaciones geograficas también incluyen las denominaciones
de origen, tales como el vino denominado Champafia, pues se origina en una regién
francesa con ese nombre, asi como el ron Habana Club que es producido y distribuido

por Cuba, cuya capital se denomina L.a Habana.
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de origen en relacién con la calidad de los productos, es que se deben proteger, puesto

que esta proteccién ha permitido que muchas indicaciones geograficas hayan adquirido
una reputacion que, de no ser adecuadamente protegida, son desvirtuadas por algunos
comerciantes para vender como originales productos que tnicamente tienen el nombre,
tal el caso del vino Champaifa, pues aunque tengan ese nombre no se producen en esa
region francesa, con lo cual la gente cree que estd comprando un producto de origen

francés, cuando en realidad no lo es sino una copia, la cual no siempre es barata.

Es por eso de que las indicaciones geograficas se protegen en virtud de la legislacion
nacional y fundandose en distintos conceptos, como las leyes contra la competencia
desleal, de proteccidén del consumidor, de proteccion de las marcas de certificacién y
leyes especiales de proteccién de las indicaciones geograficas o las denominaciones de
origen, por lo que, quienes no estan autorizados para utilizar las indicaciones geograficas
no deben hacerlo, especialmente si lo hacen para inducir a error a los compradores sobre

el verdadero origen del producto.

“El sistema de propiedad intelectual debe mantener un equilibrio entre los derechos e
intereses de varios grupos, tales como los creadores y consumidores, empresas y
competidores, paises de ingresos altos y de ingresos bajos; es por eso de que un sistema
de propiedad intelectual eficiente y justo va en beneficio de todos, incluidos los usuarios

y consumidores a nivel nacional y mundial”.®

® Ibid. Pag. 49.
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propiedad intelectual se creé la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI,

como un foro mundial de servicios, politica, informacion y cooperacion relacionado con la
propiedad intelectual, siendo fundada la misma en 1967, pasando a ser un organismo

especializado de la Organizacion de las Naciones Unidas en 1974.

Para llevar a cabo su labor la OMPI cuenta con cuatro ejes principales, siendo uno de
ellos la configuracion de las normas internacionales, con la finalidad de facilitar la
proteccion de la propiedad intelectual mas alla de las fronteras nacionales; otro eje es la
prestacion de servicios de presentacion de solicitudes internacionales de patentes y
registro de disefios industriales e indicaciones geograficas, asi como prestar servicios de

arbitraje y mediacién ante conflictos en relacion a la propiedad intelectual.

Un tercer eje se orienta hacia la cooperacién con paises a favor del desarrollo para
beneficiarse de las leyes y sistemas de proteccion de la propiedad intelectual; mientras
que un cuarto eje esta dedicado a proporcionar informacion completa e imparcial sobre
propiedad intelectual y crear una estructura comtn para que los paises puedan acceder
e intercambiar conocimientos, que incluye bases de datos de patentes, marcas,

denominaciones de origen vy legislacion relativas a la propiedad intelectual.
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CAPITULO I

2. Propiedad industrial y derecho de autor

Los bienes inmateriales y materiales en el ambito de la propiedad industrial y el derecho
de autor constituyen una parte esencial del patrimonio de los sujetos que realizan
actividades productivas en el mercado, puesto que desde las micro, pequefias y
medianas empresas, hasta las grandes corporaciones invierten tiempo, asi como
recursos econdémicos y humanos para proteger sus esfuerzos de innovacién y desarrollo
en todos los campos de la tecnologia mediante una patente, disefiar y posicionar una
marca o, para explotar los derechos patrimoniales de autor, lo cual genera un contexto

gue se mueve alrededor de ia propiedad intelectual.

2.1. Propiedad industrial

Por propiedad industrial se entiende a los derechos que tiene una persona individual o
juridica sobre las patentes de invencion, los disefios industriales, las marcas de fabrica,
las marcas de servicio, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos
integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, sea que esa persona los
haya creado o inventado, bien que haya comprado el derecho de propiedad sobre los

mismos a los autores originales.

Incluso las indicaciones geograficas y la proteccién contra la competencia desleal se

incluyen dentro de la propiedad industrial, pues, aunque no tienen ninguna relacién
17
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territorio o pais; o bien por la acciéon de un empresario que no respeta esos elementos

creativos y los derechos que existen sobre su uso, entre otros aspectos, resultan ser

elementos que contribuyen a garantizar su existencia.

2.1.1. Modelos de utilidad

En general, el nombre de modelo de utilidad se utiliza para hacer mencién a un titulo de
proteccién de determinadas invenciones, como las invenciones en la esfera mecanica;
puesto que, por lo general, la proteccion mediante modelos de utilidad se aplica a las
invenciones de menor complejidad técnica y a las que se tiene considerado comercializar

solamente durante un periodo limitado.

“Los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten informacién, en
particular a los consumidores, en relacion con los productos y servicios disponibles en el
mercado. La proteccion tiene por finalidad impedir toda utilizacién no autorizada de dichos
signos, que pueda inducir a error a los consumidores, por lo que la propiedad industrial
se entiende y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino

también al dominio de todos los productos fabricados o naturales”.®

Es importante sefalar que los modelos de utilidad, aunque no tienen la presencia legal o

informativa de que gozan las patentes, de igual manera sirven para proteger las

? Pérez de la Cruz, Antonio. Derecho de la propiedad industrial. Pag. 15.
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una patente, por eso es que también se conocen los mismos como patentes de

innovacion o innovaciones de utilidad.

“El procedimiento para obtener proteccién en tanto que modelo de utilidad suele ser mas
sencillo que el de solicitud de proteccién por patente. Los requisitos sustantivos y de
procedimiento que se contemplan en las leyes difieren mucho de un pais a otro y de una
region a otra; no obstante, por lo general, los modelos de utilidad se diferencian de las
patentes de invencion porque los requisitos para obtener proteccion en calidad de modelo
de utilidad son menos rigurosos que los requisitos relativos a la solicitud de patente,
aunque el requisito de novedad es obligatorio, mientras que el de actividad inventiva o no

evidencia a veces no se contempla o es menos riguroso”. 10

A partir de lo citado se puede establecer que la proteccién en calidad de modelo de
utilidad se suele solicitar en relacién con innovaciones que aportan mejoras y que no
necesariamente reunen los criterios de patentabilidad, por lo que, en general, el plazo de
proteccion que se establece en la ley en relacion cbn los modelos de utilidad es mas corto

que el que se establece en relacién con las patentes de invencion.

En el caso de los circuitos integrados o electronicos, aunque los componentes
prefabricados de los mismos llevan utilizandose en la fabricacién de equipos electrénicos

como las radios desde hace ya algtn tiempo, la integracién a gran escala de una amplia

10 |bid. Pag. 16.
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cantidad de funciones eléctricas en un componente de muy pequefia talla pasé a s
posible a raiz de los progresos realizados en la tecnologia; por lo que, a partir de que la
fabricacion de circuitos integrados se realiza conforme a planes o esquemas de trazado
sumamente detallados, se tiene comprobado que los esquemas de trazado de circuitos

integrados constituyen creaciones del intelecto.

Asimismo, estos circuitos, especialmente a partir de la utilizacién de tecnologia avanzada,
suelen ser el resultado de grandes inversiones tanto en adquisicion de conocimientos
como en recursos financieros, pues resulta una necesidad la continua creacién de nuevos
esquemas de trazado que reduzcan la dimension de los circuitos integrados y permitan
que estos Ultimos desempefien un niimero mayor de funciones, siendo un ejemplo de ello
los microprocesadores, puesto que, cuanto mas pequefio sea el circuito integrado menor
material sera necesario para su fabricacién y menor el espacio para su integracion,

contando por ello con mayor informacion y funciones.

“‘Estos circuitos integrados con alta tecnologia se utilizan en una gran cantidad de
productos, como de uso diario entre los que se encuentran los televisores, asi como
aquellos con fines mas complejos tales como las computadoras; los esquemas de trazado
de circuitos integrados no se consideran disefios industriales pues no son factores
determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados, antes bien, constituyen la
ubicacién fisica, dentro del circuito integrado, de cada elemento que tiene una funcion

electrénica”. !

" Ibid. Pag. 18.
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circuitos integrados por sus caracteristicas técnicas no se pueden considerar producto

de una actividad inventiva; es mas, aun cuando le lleve mucho tiempo y trabajo al experto
que los realiza, tampoco pueden ser protegidos por el derecho de autor pues estos
esquemas no son protegidos por ese medio por no encuadrar dentro de lo que se

considera derechos de autor.

Esto ha llevado a un problema serio que no se ha resuelto en el sentido de que la
elaboracién de esquemas de trazado de manera original resultan tener un elevado costo
que supone su creacion, frente al costo minimo que lleva copiar esos trazados, pues a
partir de disponer de uno de estos esquemas, se pueden copiar ilegalmente a partir de
fotocopiar cada capa del circuito integrado y, sobre la base de esas copias, se elaboran
moldes para la produccién ilicita del circuito integrado, lo cual significa la posibilidad de
que existan muchas imitaciones con un margen minimo del costo de los productos

originales, las cuales se venden de manera ilicita con un alto margen de ganancia.
2.1.2. Nombres comerciales

Las designaciones comerciales y los nombres comerciales constituyen otra categoria
dentro del ambito de la propiedad industrial, pues con ellos se puede identificar a una
empresa, a partir de lo cual, los mismos se registran ante Jas autoridades
gubernamentales respectivas, salvo cuando un Estado haya ratificado el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, puesto que al estar vigente como ley,

se aplica el Articulo 8 del mismo, el cual establece que los nombres comerciales seran
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formen o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

Esta proteccion otorgada por ese Articulo del Convenio de Paris, generalmente significa
gue el nombre comercial de una empresa no puede ser ulilizado por otra, ya sea como
tal o como marca de comercio de servicios, tampoco puede utilizarse el nombre ni una
designacion similar al nombre comercial de que se trate, en la medida en que ello pueda

inducir a error al publico.

2.1.3. Proteccion contra la competencia desleal

Un elemento fundamental para lograr que la proteccién de la propiedad industrial sea una
realidad en los paises que tienen como politica oficial dicha proteccion, es cumplir con la
obligacién establecida en el Articulo 10bis del Convenio de Paris en analisis, en el cual
se establece la obligaciéon que tienen los estados parte de establecer medidas de

proteccion contra los actos de competencia desleal.

Las practicas que se llevan a cabo en la actividad comercial e industrial que se consideran
competencia desleal se relacionan con los actos capaces de crear confusion, por el medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor; las afirmaciones falsas que puedan desacreditar el establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor en el ejercicio del
comercio y las indicaciones o afirmaciones cuyo empleo puedan llevar al piblico a error

sobre las caracteristicas de determinados productos.
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2.2. Derechos de autor

Se entiende al derecho de autor como los principios y normas juridicas orientadas a
fundamentar y regular los derechos morales y patrimoniales concedidos a los autores,
por la creacién de una obra literaria, artistica, musical, cientifica o didactica, habiendo
sido publicada o se encuentre inédita, concepto que se deriva del derecho anglosajén
gue establece el concepto legal de copyright, el cual, traducido literalmente como derecho
de copia que conlleva los aspectos patrimoniales producto de la creatividad del autor de

la obra.

Estos derechos de autor se garantizar por el plazo establecido legalmente en cada pais,
siendo que deben regularse como minimo durante toda la vida del autor y de 50 afios
después de su muerte, si los paises han ratificado el Convenio de Berna para la
Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas que data de 1971; por ejemplo, en
Guatemala, de acuerdo con el Articulo 43 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, Decreto numero 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, la
proteccion de los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autory 75

afios después de su muerte.

La normativa internacional y nacional mencionada, permite establecer que cuando se es
titular de los derechos de autor, se goza de derechos exclusivos respecto de reproducir
la obra con los mecanismos existentes, tales como fotocopias o fonogramas: producir
obras derivadas de la obra a la que se le ha reconocido la proteccion legal; de igual

manera al autor que goza de la proteccién sobre una obra, puede alquilar, arrendar o
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prestar copias realizadas de la obra; presentarla ptblicamente, especialmente si se tra
de obras coreogréficas, dramaticas, literarias, musicales, pantomimas, peliculas u otras

producciones audiovisuales.

Asimismo, solo el autor o aquellos cuyos derechos derivan de los de autor, pueden
reclamar propiedad sobre la obra, si la misma es producida de manera colectiva cada
uno de los participantes son conduefios del derecho de autor de dicha obra a menos que
haya un acuerdo que indique lo contrario; si se da el caso de que es una persona
individual la que ha realizado una contribucion individual en una publicacién periédica o
en una obra colectiva, se considerara autor Unicamente de su aporte en cada

contribucién.

Es de tener en cuenta que si la obra es creada por dos o mas autores, el plazo para que
finalicen los derechos patrimoniales comenzara a contarse después de la muerte del
ultimo coautor, pero si se trate de autores extranjeros cuyas obras son publicadas por
primera vez fuera del territorio de la Republica de Guatemala, el plazo de proteccién no
excedera del reconocido por la ley del pais donde se haya publicado la obra; sin embargo,
si aquella acordase una proteccion mayor que la otorgada por la ley guatemalteca, regiran

las disposiciones de la que es mas favorable para el autor.
2.3. Derechos conexos a los derechos de autor

Los derechos conexos se otorgan a las personas que se consideran intermediarios en la

produccion, grabacion o difusion de las obras a las que se les ha reconocido el derecho
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o /‘,
de autor, a partir de que la conexion entre ambos derechos se fundamenta en que esiés\ 5
personas intervienen en el proceso de creacién intelectual por cuanto prestan asistencia

a los autores para la divulgacion de sus obras.

Es asi como, por ejemplo, los musicos reproducen las obras de los compositores; los
actores interpretan en el cine, teatro o television los papeles establecidos en los guiones
o libretos de los escritores en el cine y la television; mientras que los productores de
fonogramas graban las canciones cantada o interpretada por artistas intérpretes o

ejecutantes; mientras que las difusoras difunden obras y fonogramas en sus emisoras.

“La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas
personas individuales o juridicas que contribuyen a la puesta a disposicion del pablico de
obras o que hayan producido objetos que contengan suficiente creatividad y dimensién
técnica y de disposicion para merecer la concesién de un derecho dé propiedad gque se
asimile al derecho de autor. En la normativa de los derechos conexos se parte de que las
obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto
de protecciéon por si mismas por cuanto guardan relacién con la proteccion de obras

protegidas por derecho de autor”.'?

Es decir que, los derechos conexos se orientan permitir o prohibir la difusion de las
producciones de los artistas, ejecutantes, intérpretes, organismos de radiodifusion y

productores de fonogramas a cambio de recibir un pago por el uso publico de las mismas,

12 Castro Bonilla, Alejandra. Derechos de autor y tecnologias de la informacion. Pag. 72.
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derechos derivados estan protegidos en Guatemala por el Articulo 51 de la Ley de

Derechos de Autor y Derechos Conexos, en donde se establece que gozan de proteccion
por el plazo de setenta y cinco afios contados a partir del afio siguiente a aquel en que

ocurra el hecho que les dé inicio.
2.4. El derecho de autor y las publicaciones en Internet

Desde hace mas de diez afios, luego del auge y ampliacion de Internet, se ha vuelto una
tema importante la proteccion de los derechos de autor en Internet, puesto que el acceso
a través de Internet por parte del usuario a todo tipo de informacion y obras culturales, ha
llevado a la vulneracion del derecho de propiedad Intelectual del que goza el creaddr ante
sus ideas publicadas, lo cual hace que no existan garantias suficientes cuando se lleva a

cabo la publicacién a través de Internet.

‘La importancia de dar proteccién a la propiedad intelectual en virtud de la fragilidad en
la que el derecho a la misma se encuentra en el &mbito digital, deviene en un interés mas
que moral, muchas veces econdmico. Incluso esa iniciativa de proteccidon generalmente
esta impulsada por las empresas que gestionan los derechos patrimoniales o bien por las
productoras o editoriales que comercian la obra, incluyendo los nuevos medios de
reproduccién y comercializacion, mas que por los autores interesados en que su creacién

se difunda”."?

'3 Ibid. Pag. 73.
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logrado crear un como mercado global a partir de la distribucién internacional de las

obras, lo cual significa un mercado muy atractivo para quienes ostentan la propiedad
intelectual de forma originaria o en virtud de una cesion de derechos; sin embargo, esta
proteccion de los derechos, tiene como consecuencia privar a la ciudadania que no tiene
recursos economicos para pagar publicaciones realizadas por esas empresas vinculadas
a las plataformas de Internet de esas obras, salvo las que ya tiene liberado su derecho

de autor y son consideradas bien de utilidad publica.

“La utilizacion de tecnologia informatica, la digitalizacion y la convergencia de las redes
de comunicacién y de telecomunicaciones ya estdn teniendo una repercusion
considerable en la explotacion transfronteriza de obras literarias, musicales o
audiovisuales y otros materiales protegidos, como los fonogramas y representaciones
fjadas en un soporte. No cabe duda de que dicha repercusion aumentara
considerablemente a corto plazo. Ademas, dado el volumen de las inversiones, la
comercializacion de nuevos productos y servicios sélo puede ser plenamente viable en

un auténtico mercado Unico ligado a las redes digitales”. ™

Es a partir de la relacién entre derechos de autor y acceso a la informacién a través de
las plataformas existentes en Internet que se plantea la necesidad de regulacién legal en
esta nueva forma de comunicacion con la finalidad de la creacion de un entorno juridico

favorable que proteja y estimule la creatividad y actividades innovadoras en los estados,

4 Ibid. Pag. 74.
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y, en calidad de tal, estd protegido por tratados internacionales y las leyes de muchos

paises, por lo que la circulacién de las mismas a través de las plataformas virtuales deben
responder a las necesidades y a la practica de los mercados de derechos de autor y ser

coherentes y adaptarse a los conceptos y tradiciones vigentes.

Es por eso que los estados se han visto presionados a adoptar con rapidez regulaciones
que ajusten el derecho de autor a la carrera tecnolégica de la nueva sociedad de la
informacioén, para que, el desarrollo virtual que se evidencia en torno al uso de Internet
fuera de acuerdo con el marco juridico internacional y nacional, lo cual quiere decir que
debe promoverse la creacién de regulaciones legales que proteja los derechos de autor

en el mercado electrénico global.

Es que hasta la actualidad la Internet tiene ventajas como permitir sociedades mas
abiertas a partir de lograr la difusién de la cultura en todos sus aspectos; sin embargo, la
ampliacion de la digitalizacion a todas las formas de obras literarias, musicales,
audiovisuales, lleva inevitablemente a tratar cualquier obra objetivamente como

informacion, sin diferencias las que tiene derecho de autor de las que no.

“Internet es la manifestacion principal y mas representativa de una importante
transformacion de la realidad social, de los hechos, que altera en el entorno digital propio
de la llamada sociedad de la informacién algunos de los fundamentos tradicionales sobre
los que han operado los ordenamientos juridicos. En esta linea, el régimen juridico de

esta nueva realidad social debe partir de la transformacién de paradigmas del derecho,
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hechos, instituciones juridicas ya conocidas, sino también en el futuro incorporar al

derecho nuevos valores y criterios culturales propios de la era de la informacién”. 15

Es que si se parte de lo citado, no debe olvidarse que, a primera vista, tan importante es
la propiedad intelectual de la obra, como el derecho del usuario a tener libertad de acceso
a la informacién, a la cultura y a la educacion, por lo que se trata de establecer la
posibilidad de compaginar legalmente la proteccion del derecho de autor con el derecho
de las personas a poder acceder a esas obras protegidas por el derecho de autor, en
donde este tenga la certeza de gozar de derechos patrimoniales, pues para la mayoria

de autores, los mismos son la base para seguir produciendo.

Se trata entonces de tener en cuenta que el acceso del ciudadano a la cultura no puede
realizarse vulnerando los derechos de autor, por lo que se trata de promover que ese
acceso sea dentro del marco legal para que sea respetado el derecho del creador a ser
remunerado por el uso que se hace de sus obras, pues para muchos autores ese respeto
a su derecho significa tener un salario; es mas, aunque no fuera la base de su existencia
material, si implica la posibilidad de dejarle bienes en herencia a sus descendiente, los

cuales pueden ser, quiza Gnicamente los derechos patrimoniales.

Como se aprecia se trata de que los estados deben coordinar propuestas juridicas para

crear un marco internacional de proteccién de los derechos de autor que a su vez permita

5 Ibid. Pag. 76.
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obras producidas a nivel mundial, situacién que no sera facil, especialmente porque

existen muchas personas sin recursos econdmicos para acceder a obras que requieran
una remuneracion para acceder a ellas porque estan protegidas por esos derechos y la
manera en que se puede copiar las mismas haciéndolas accesibles al publico a partir de

violar esos derechos.

Esta violacién a los derechos de autor a partir de publicar sus obras sin reconocer los
derechos patrimoniales es una continuacién de lo que sucede con las obras fisicas, en
donde son pocos los paises, incluyendo Guatemala, en donde se proteja en la practica
en contra de la violacion de los mismos, puesto que existen muchas copias ilegales,
falsas o piratas, sin que los autores en general tengan suficientes recursos para hacer
que los estados persigan penalmente a quienes violan esos derechos, situacion que es
mas dificil de lograr en la era digital e Internet, puesto que la reproduccién de copias

virtuales es mas rapida y menos costosa que las copias fisicas.
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CAPITULO IlI

3. Marcas y logotipos

Las marcas sirven para ser utilizadas en los productos con la finalidad de su
comercializacion para el publico objetivo, incluyendo en ese concepto no solo a los
productos propiamente dichos, sino también al embalaje en el que se comercializan; por
lo que, en cuanto a su utilizacién para la venta de productos, se trata concretamente de
la utilizacion del signo en anuncios, por ejemplo, en los periddicos, en la television o en
escaparates, lo cual ha determinado que cada vez sean mas los paises que también
permiten el registro de formas menos fradicionales de marcas, como signos

tridimensionales, signos sonoros y signos olfativos.

“Una marca es una identificacién comercial primordial y/o el conjunto de varios
identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado,
siendo un error comun confundir el concepto de logo como un sindnimo de marca, siendo
la principal diferencia para una marca, es que esta debe ser construida mas alla de la

representacion visual que identifica a una empresa u organizacién”.'®

Por aparte, se entiende como logo a un concepto que puede ser la misma marca o ser el
identificador principal de la misma en conjunto con otros signos como el nombre Utnico,

una frase de venta, grafismos secundarios, iconografia, tono de comunicacidn, entre

18 hitp://es.wikipedia.org/iwikilMarca (Consuitado: 8 de junio de 2015)
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otros, pero se debe de subrayar que no todo logo califica para ser denominado marca,
mientras que una marca debe en su sistema comercial mas minimo contener
necesariamente un logo, siendo un ejemplo de ello la M en color amarillo fuerte del

restaurante de comida rapida McDonald’s.
3.1. Definicion de marca

La marca es un signo o el conjunto de signos distintivo de un producto o servicio en el
mercado, por lo que algunas personas resaltan el aspecto psicolégico de la marca desde
el aspecto experimental el cual consiste en la suma de todos los puntos de contacto con
la marca y se conoce como la experiencia de marca; mientras que el aspecto psicolégico,
al que a veces se refieren como imagen de marca, es una construccion simbadlica creada
dentro de las mentes de las personas y consisten en toda la informacién y expectativas
asociadas con el producto o servicios, tal como el prestigio que le puede hacer sentir

utilizar zapatos tipo tenis de la marca Nike, con una linea apoyada por un famoso.

Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o alinear las
expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que crea la impresion que la
mafca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o caracteristicas que la
hace especial o Unica, lo cual se puede apreciar cuando una persona luce un celular de
la marca Apple de la linea Iphone 14 o Iphone 14 plus, entre otras muchas marcas que
hacen a los consumidores sentir una experiencia particular, aunque la misma sea solo
efecto de la publicidad, lo cual sucede también con los carros, ropa, lentes y una serie de

indumentarias.
32


emiimpresos02
Cuadro de texto


Una marca es por lo tanto unoc de los elementos mas valiosos en el tema de publicida
como lo demuestra lo que el duefio de la marca es capaz de ofrecer en el mercado, es
por eso de que al arte de crear, innovar y mantener una marca es llamado gerencia de
marca, puesto que el nombre de marca se utiliza con frecuencia de modo intercambiable
entre marca, aunque se utiliza mas bien para indicar elementos lingliisticos escritos o
hablados de cualquier producto, con la finalidad de posicionar la marca sobre otras a

partir de que los consumidores generan fidelidad hacia la misma.

“‘En este contexto, un nombre de marca constituye un tipo de marca de fabrica, siempre
y cuando el nombre de marca identifique exclusivamente al propietario de la marca como
la fuente comercial de los productos o servicios. El propietario de una marca puede
intentar proteger los derechos de propietario, con relacion al nombre de marca a través

del registro de marca de fabrica”.”

Los nombres de marca se presentan en una variedad de estilos, unos cuantos incluyen,
por ejemplo una o varias siglas, tal el caso de un nombre formado en base a iniciales,
tales como M de McDonald’s, UPS para United Parcel Services o IBM para Infernational
Business Machines; también estan las que se orientan por un fin descriptivo en donde los
nombres describen el beneficio o funcién de un producto, tal como Whole Foods o Airbus;
también los que tienen una aliteracion o rima orientados a crear nombres que son
divertidos al pronunciarlos y que se fijan en la mente, tal como Dunkin Donuts o Burger

King.

"7 http:/fes.wikipedia.org/wikilMarca#Conceptos (Consultado: 8 de junio 2015)
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pertinente viva, como Amazon o Crest o bien implica un neologismo a partir de palabras

totalmente nuevas en su momento como Wii o Kodak; la inclusion de una palabra de otro
idioma, tal como Volvo o Samsung y de igual manera se pueden realizar a partir del
nombre del fundador o fundadores, tales como Disney o Mitsubishi; asi como Hewlett-

Packard o Colgate-Palmolive.

“Hay muchas marcas que usan nombres de regiones y de lugares muy conocidos, como
es el caso de Cisco y Fuji Film. Personificacion; Muchas marcas adoptan sus nombres
de mitos, como Nike o provienen de las mentes de los ejecutivos de publicidad, como
Betty Crocker. La accién de asociar un producto o servicio con una marca ha llegado a
ser parte de la cultura moderna. Muchos productos tienen algun tipo de identidad de

marca, desde la sala de mesa comun hasta los jeans de disefiadores”. 18

También se puede utilizar de marca una denominacion genérica, la cual es un nombre
de marca que ha llegado a ser coloquialmente un término genérico para un producto o
servicio, tal como la cerveza gallo o las baterias ray-o-vac, los cuales son a menudo

usados para describir cualquier tipo de cervezas o cualquier tipo de baterias.

Por otro lado, una marca muy conocida en el mercado adquiere un reconocimiento de
marca; cuando este construye un punto donde la marca disfruta de una masa de criticas

de un sentir positivo en el mercado se dice que ha alcanzado el nombre de franquicia;

'® http:/les.wikipedia.org/wiki/Marca#ldentidad_de_marca (Consultado: 9 de junio 2015)
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por eso es que una meta en el reconocimiento de una marca es la identificacién de |
misma sin el nombre presente de la compaiiia; por ejemplo, Disney ha sido exitoso al
comerciar con su particular tipo de letra, creada originalmente para la firma y logo de Walt
Disney o el caso de Apple en donde solo con el logotipo las personas en las areas

urbanas identifican facilmente de que se trata el negocio.

Los consumidores podran ver una marca como un valor agregado importante en los
productos o servicios, porque frecuentemente sirve para denotar un cierto atractivo de
calidad o caracteristica, lo cual permite que desde la perspectiva de los duefios de esa
marca, se pueda llevar a cabo la venta de los productos con esa marca con los precios
mas altos; especialmente porque cuando dos productos se parecen, pero uno no esta
vinculado con una marca, las personas con capacidad de pago, elegirdn mas
frecuentemente los productos de las marcas mas caras porque sabe que con ello esta

pagando la calidad de la marca o la reputacion del duefio de la marca.

3.2. ldentidad de marca

La identidad de marca, son todos aquellos valores que la empresa desea que el publico
asocie a su producto o servicio con el objetivo de diferenciarse del resto de competidores;
es decir es la promesa a la que enfocara todas sus labores de comunicacién, para que
los consumidores se adhieran a la misma, puesto que consideran a los productos que
identifican esa marca, como de mejor calidad y que les dara mas prestigio su uso que
cualquier otra marca que no tenga esa identidad, tal es el caso de quien tiene capacidad

de compra y adquiere un carro Mercedes Benz sobre un Toyota.
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con una marca, como el propietario de la marca quiere que el consumidor perciba la
marca y por extension la compaiiia, organizacién, producto o servicio. El propietario de
la marca tratara de cerrar la brecha entre la imagen de marca y la identidad de la marca.
Un nombre de marca eficaz logra una conexién entre la personalidad de la marca tal
como se percibe en el mercado y el servicio o producto actual. El nombre de marca debe
estar conceptualmente incluido en el objetivo con el producto o servicio, lo que la

compaiiia representa”. °

Ademas, el nombre de marca deberd estar direccionado con la marca demografica, pues
comunmente, los nombres de marca sostenibles son faciles de recordar, transcienden
tendencias y fienen connotaciones positivas que les permite subsistir durante muchos
afos, ejemplo de lo cual son los relojes suizos Rolex asi como los lentes

estadounidenses-italianos Ray Ban, entre otros.

La identidad de marca es fundamental para el reconocimiento del consumidor y simboliza
la diferenciacién de marcas de los competidores, puesto que la misma es lo que el
propietario de esta quiere comunicar a sus consumidores potenciales; sin embargo, con
el tiempo, una marca puede adquirir o evolucionar adquiriendo nuevos atributos desde la
perspectiva del consumidor, pero no necesariamente desde la perspectiva de las
comunicaciones que un propietario de marca emite hacia su publico de destino; por lo

tanto, llegan a ser utiles para verificar la percepcidn del consumidor acerca de la marca.

' http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Paridad_de_las_marcas (Consultado: 11 de junio 2015)
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La identidad de marca necesita enfocarse en la auténtica calidad, caracteristicas reales
del valor vy en la promesa de la marca que han sido dadas y apoyadas
organizacionalmente y por las caracteristicas de produccion, puesto que esta identidad
va a estar afectada por numerosos hechos externos que van a hacer que su
comunicacion resulte imperfecta, pese a los esfuerzos de las compaiiias en que ésta no

se vea afectada por lo que la rodea.

“Todo esta afectado por el entorno, desde los habitos hasta la manera de pensary actuar.
Los seres humanos son seres que tienden a la imitacion, por lo que se encuentran
influenciados por los padres, vecinos y amigos y este hecho va a condicionar la imagen
que se forme el consumidor del producto. No se puede pretender que una persona hacida
en Brasil, en un pueblo con pocos medios y de un bajo desarrollo econémico y cultural,
perciba de igual manera la nueva fragancia de Dolce & Gabana que una persona nacida
en pleno Upper East Side de Nueva York, en una familia con posibles y en un pais

econdmica y culturalmente muy desarrollado”.?°

Como se aprecia, el concepto de identidad de marca estd vinculado con valores y
significados que las empresas duefias de la marca intentan transmitir para que sus
productos sean beneficiados por esa identidad, puesto que se trata de crear un concepto
para que perdure en el tiempo a partir de reproducir constantemente esos valores que
permiten hacer creer a la gente que la marca va con sus creencias, por lo que esa

identidad es lo que permite que el consumidor prefiera esa marca sobre ofra.

20 )manz, Carmen. Identidad de marca. Pag. 8.
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3.3. Paridad de las marcas

La paridad de marca o percepcion de marca son todos aquellos mensajes transmitidos
por las empresas los cuales hacen que el consumidor llegue a pensar o sentir que existen
pocas o nulas diferencias entre las opciones que compiten dentro de una categoria de
productos, bienes y servicios, por lo que la paridad es creada debido al esfuerzo de los
competidores por copiarse las nuevas innovaciones, tal como sucede con la competencia
de hace décadas entre las marcas Coca Cola con la Pepsi Cola en el caso de las aguas
gaseosas o entre las marcas Toyota y Honda en los vehiculos, quienes constantemente

buscan hacer innovaciones que la competencia busca igualar de manera inmediata.

3.4. Clasificacion de las marcas

Teniendo en cuenta que una marca es un signo distintivo cuya finalidad u objetivo es la
identificacion de un producto, servicio o empresa para diferenciarlo de sus competidores
y lograr fidelidad de los consumidores sobre la misma; también se puede decir que marca
es todo signo susceptible de representacién grafica que sirva para distinguir en el

mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Es por eso que se puede encuentra la existencia de marcas individuales, en donde la
estrategia implementada por los propietarios de los mismos es proporcionar a cada
producto en una cartera de productos una marca Unica e individual, lo que sucede con
productos tales las aguas gaseosas Pepsi, Seven Up, Mirinda o Coca Cola, Fanta y

Sprite, lo cual contrasta con la de marca de familia en la que los productos que pertenecen
38


emiimpresos02
Cuadro de texto


e,

COneTa:
S“'C“:-Tf]‘?‘:', S\,

et i, 75
o A

a una misma linea tienen la misma marca, como sucede con la marca Arturo Calle, queNi4i:,
ofrece una variedad de productos con el mismo nombre; la ventaja de la marca individual

es que cada producto tiene su propia imagen lo que facilita su posicionamiento.

También existen las que se llaman marcas derivadas, las cuales se registran con esta
denominacion, alusiva a la existencia registral de una marca anﬁerior, perteneciendo
ambas al mismo titular; por lo que, entre la marca registrada en primer lugar y la marca
derivada coinciden en que el registro de ambas ha de haberse solicitado para idénticos
productos o servicios, el signo distintivo principal de ambas ha de ser el mismo, con las

variaciones que justifican la solicitud de la marca derivada.

Tales variaciones no han de ser sustanciales o bien han de referirse a variaciones
relacionadas con los elementos accesorios del distintivo principal; en este caso, ningin
proveedor de un componente clave utilizado por un nimero de proveedores del producto
final, podria garantizar su propia posicion mediante la promocién de este componente
como una marca en su propio derecho, siendo el ejemplo mas frecuente citado es /nfel,

que asegura su posicién en el mercado de las computadoras con el lema Infel Inside.

El nombre de una marca fuerte puede ser utilizado como un vehiculo para los productos
nuevos o modificados, por ejemplo, muchas empresas de moda y de disefio extendieron
marcas en perfumes, calzado, accesorios, textiles para el hogar, decoracién del hogar,
eciuipaje, lentes contra el sol, muebles, hoteles, tal el caso del chocolate Mars que ha
extendido su marca a los helados, Caterpillar a los zapatos y relojes, Michelin a una guia

de restaurantes, Adidas y Puma a la higiene personal.
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“Hay una diferencia entre la extension de la marca y la extension de la linea. Cuand .
Coca-Cola lanzé la Coca-Cola Lighty CherryCoke se quedaron dentro de la categoria de
productos originarios de bebidas gaseosas no alcohélicas. Procter & Gamble (P & G) hizo
lo propio ampliando un producto fuerte como el lavavajillas Fairy en la misma categoria

Fairy Liquid y Fairy Automatic de detergentes para lavar platos”.?!

3.5. Historia de las marcas

A partir de que la industrializacion trasladé la produccion de varios articulos del hogar de
comunidades locales a fabricas centralizadas, cuando debian enviar los bienes a sus
respectivos destinos, las fabricas colocaban su logo o insignia en los barriles utilizados,
para que se supiera de donde provenian, con lo cual se fue formando la marca, la cual

luego fue registrada para que nadie mas la pudiera utilizar.

‘La palabra marca se refiere a la practica de ciertos productores quienes quemaban su
marca en sus productos, para que esta pudiera perdurar durante mucho tiempo y asi
fuera conocida por los consumidores por donde el producto que tenia estampada por
quemadura esa marca. Aun con la conexion existente de la historia de marcas registradas
e incluyendo ejemplos histéricos los cuales pueden considerarse marcas como el juego
de palabras de las jarras de vino encontradas en Pompeya llamadas Vesuvinum, las
marcas en el area de marketing masivo se originaron en el Siglo XIX con la llegada de

los bienes empaquetados”.??

21 |bid. Pag. 12.
22 |pid. Pag. 13.
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que sus productos eran igual o mejores que los producidos localmente, los cuales ya eran
conocidos por los consumidores, establecieron mecanismos de publicidad orientados a
hacer que las personas se familiarizaran con los productos asi como la marca con la
finalidad de lograr su fidelidad al considerar que era mejor consumir los bienes
respaldados con esa marca, por lo que muchas marcas de finales del Siglo XIX y
principios del Siglo XX como los cereales para desayunos marca Kellogg's impulsaron el

uso de esléganes y jingles en radio y television.

Desde los afios 40 del Siglo XX, los fabricantes empezaron a comprender la manera en
la cual los consumidores desarrollaban relaciones tanto sociales, psicolégicas y
antropolégicas hacia las marcas; a partir de dicho momento, aprendieron como crearles
identidad y personalidad a sus marcas, basandose en factores como la juventud, la
diversion y el lujo; esta situacién marco el inicio de lo que hoy se conoce como branding,
donde los consumidores compran la marca en vez del producto, continuando esta

tendencia hasta el presente lo cual ha permitido el surgimiento del valor de marca.

3.8. Logotipos

Un logotipo es utilizado para dar a conocer e identificar a una empresa, de tal modo que
los consumidores asocien el o los productos o servicios ofrecidos facilmente por ella, por
lo que el mismo debe ser parte de las actividades publicas que lleva a cabo esa empresa,
a partir de estar estampado en la papeleria comercial, sirve de membrete, se estampa en

sobres, facturas, tarjetas personales y, obviamente, en la publicidad que realiza la
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empresa, asimismo, su uso se extiende a uniformes, empaquetados, etiquetado de
productos y anuncios de prensa, porque por medio de los logotipos, junto con la marca,
es que las empresas comunican y distinguen sus productos o servicios dandole con ello
beneficios a los propietarios, porque con el logotipo o logo le estda dando un valor
agregado a sus productos y servicios, pero también a los consumidores, pues para estos

el logo indica calidad o valor.

“El logotipo surge de la necesidad de respaldar a los productos realizados en serie. Este
es un mensaje abreviado de todos los valores de una marca y el cual estd compuesto de
un grupo de letras, simbolos, abreviaturas y cifras entre otros, para facilitar una
composicién tipografica que las personas identifiquen y asocien rapidamente con la
empresa a la que le pertenece, por eso es que se considera que el logotipo es la firma

de la compaiiia”.?®

Es por eso que se debe considerar que para que un logotipo resulte exitoso, debe ser
conforme al principio fundamental del disefio donde menos, es mas, puesto que se trata
de gue sea legible, reproducible, distinguible y memorable, lo que le permite impactar y
no ser olvidado, por lo que el logo puede llegar a ser el eje afirmador de la marca e incluso
esta puede ser el logotipo, especialmente si esta construida exclusivamente con una o
dos letras, puesto que esto les permite tener tanta fuerza o méas que aquellas que, si bien
cuentan con un icono gréafico, requieren la asociacion del texto para posicionarse desde

el inicio; tal es el caso, por ejemplo, de las marcas de automdviles.

- Hurtarte, Sonia. Los logotipos. Pag. 7.
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De igual manera, debe entenderse que un logotipo se diferencia por su funcionalidad\'k K
cual se refiere a la capacidad del mismo para comunicar el mensaje que se desea, por lo
que un logotipo requiere el uso apropiado de la comunicacion del mensaje y la
interpretacién por parte del espectador méas cercana a este mensaje, como el caso de la

sirena del café Starbucks, la M de McDonald’s, la T de Texaco y otros.
3.7. Clasificacién de Niza

Teniendo en cuenta que cuando se va a registrar una marca, es necesario la existencia
de una organizacion que permita facilitar las consultas tanto de las empresas como de
los agentes o personal de la propiedad intelectual o de las propias oficinas de patentes y
marcas, por lo que uno de los métodos oficiales que se ha llegado a establecer es la
Clasificacion de Niza, la cual se refiere que al registrar una marca o un nombre comercial
se debe indicar el tipo de productos y servicios para los que se va a obtener proteccion,
de modo que se pueda impedir que otros puedan hacer uso de una marca igual o lo

suficientemente parecida dentro de esa categoria de productos o servicios.

“La Clasificacién Internacional de Productas y Servicios para el Registro de las Marcas o
Clasificacién de Niza, fue instituida en virtud de un arreglo concluido en ocasién de la
Conferencia Diplomatica de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967
y en Ginebra en 1977 y modificado en 1979. Los paises parte en el Arreglo de Niza se

constituyen en Unién Particular para la proteccion de la propiedad industrial”.24

24 https://www.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf (Consultado: 2 de junio 2015)
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Cada pais parte en el Arreglo de Niza debera aplicar, para el registro de marcas, la
Clasificacion de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar, por lo
que debera hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el
nimero de las clases de la Clasificacién a las que pertenecen los productos y servicios
para los que se registran las marcas, a partir de lo cual, el uso de la Clasificacion de Niza
es obligatorio no sélo para el registro nacional de marcas en los paises parte del Arreglo
de Niza, también lo es para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina

Internacional de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.

La clasificacién de Niza es un acuerdo internacional por el que se definen 45 categorias
o clases, es el principal método para la organizacién de la propiedad intelectual, junto a
la clasificacién de Viena v la clasificacion de Locarno. Se actualiza cada cinco afios. La
ultima edicion de la clasificacion de Niza data del afio 2017, por tanto, se volvera a revisar
en 2022, La clasificacion de Niza para marcas se ha de seguir por parte de todos aquellos
paises que forman parte el Arreglo de Niza. Por tanto, esta organizacién de los productos

y servicios ha de figurar en todas las publicaciones relativas al registro de marcas.

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas
explicativas o de la lista alfabética, se debe recurrir a las observaciones que la
Clasificacién de Niza brinda, como sucede con un producto acabado, el cual se clasifica,
en principio, segun su funcién o su destino, pero si no se menciona ninguno de los dos
en ningun titulo de las clases, este producto se clasifica por analogia con otros productos
acabados similares que figuren en la lista alfabética de esa Clasificacién; si no existe

ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que esta hecho.
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“Un producto acabado con usos multiples como un combinado radio despertador puede .

clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus
destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningun titulo de las clases,
se aplican los otros criterios mencionados anteriormente; las materias primas, en bruto o
semielaborados, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que estan
constituidas; mientras que los productos destinados a formar parte de otro producto no
son, en principio, clasificados en la misma clase que este ultimo; solo lo son en los casos

en que los productos de este género no puedan tener otras aplicaciones”,?5

De igual manera, si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las
notas explicativas o la lista alfabética, los mismos se clasifican, en principio, segin las
ramas de las actividades definidas por los titulos de las clases de servicios y sus notas
explicativas o, si no, por analogia con otros servicios similares que figuren en la lista

alfabética de la Clasificacién de Niza.

La Clasificacion de Niza se basa en la clasificacion establecida en 1935 por las oficinas
internacionales reunidas para la proteccion de la propiedad intelectual, la cual
comprendia una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, la cual se adopto
en el marco del Arreglo de Niza, y que mas tarde fue ampliada con el fin de que abarcara
ademas 11 clases de servicios y una lista alfabética de dichos servicios; asimismo, el
arreglo de Niza prevé la creacién de un comité de expertos en el que estén representados

todos los paises parte.

% https:/iwww.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf (Consultado: 2 de junio 2015)
45

Fuata, oy
ALAC


emiimpresos02
Cuadro de texto


De ig ual manera el en la Clasificacién de Niza se establecio la creacion de un comité de
expertos, el cual decide todos los cambios que se han de introducir en la clasificacion, en
particular la transferencia de productos o servicios de una clase a otra, la actualizacién

de la lista alfabética y la incorporacion de las notas explicativas necesarias.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el 8 de abril de 1961, el comité de expertos
ha celebrado 23 sesiones y cuenta entre sus logros mas importantes la revisiéon general
en cuanto a la forma de la lista alfabética de productos y servicios a finales de los afios
70; la modificacion sustancial del texto de las observaciones generales, los titulos de las
clases y las notas explicativas en 1982; la adicién de un numero de base para cada
producto o servicio que figura en la lista alfabética en 1990, que permite al usuario ubicar
facilmente el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las distintas

versiones lingiiisticas de la Clasificacién de Niza.
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CAPITULO IV

4. Causas que produce el registro de un signo distintivo y los efectos que surgen
como resultado del resguardo de los mismos, para evitar el uso de mala fe por

parte de terceros

Este apartado se comienza estableciendo que se va a entender por signo a un objeto
que, por naturaleza o convencion, representa o sustituye a otro que alude a un producto
o servicio por lo que sirve para distinguir esa cosa de otras ante el publico, por lo que, si
no retine estos elementos no seria signo, puesto que el mismo es la unidn entre el signo

y producto la cual ha sido aprehendida por los consumidores.

“Para el publico, el signo distintivo es sobre todo un objeto, es aquello que distingue a un
producto, servicio o cosa frente al publico. Para su titular, el distintivo es, ademas, un
derecho sobre el objeto, un derecho del titular a distinguir su producto, servicio,
institucion, frente al publico, con aquel objeto. Los signos distintivos en si mismos no son
muebles, ni inmuebles, clasificacion formulada para lo que tiene materia. Propiamente

son bienes inmateriales”. %6

Es por eso que, en el mundo de la propiedad industrial, se considera que la marca como
signo distintivo es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia

sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles para ser

% Del Aguila, Estuardo. Teoria general de signos distintivos. Pag. 123.
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percibido por los sentidos, siendo ademas susceptible de ser reproducido ilimitadamente

y de modo simultaneo en diversos lugares.

4.1. Clases de signos distintivos

Los signos distintivos estan clasificados de acuerdo a la causa del signo, la forma del
Qigno, los objetos que protege, la capacidad distintiva, y otros criterios tradicionales del
derecho de marcas, aunque puede darse el hecho que en la evolucion del estudio de los
mismos se vaya dando una ampliacién de la manera en que pueden ser clasificados o

los elementos sustanciales que deben tener para clasificarlos.

Los signos surgen por voluntad humana o con independencia de ella, como es el caso
de los signos naturales, los que operan necesariamente, con gran independencia de la
voluntad humana, lo cual se debe a partir de que estan vinculados a la realidad, tal el
caso de una voz la cual al oir las primeras palabras, se identifica que pertenece a un
pariente o conocido al contestarle el teléfono cercano cuando llama por teléfono, puesto
que el timbre de la misma es propio de esa persona; de igual manera, la imagen de la
persona es un signo que la identifica con necesidad, es por eso que la voz y a la imagen

aparecen directamente vinculados al derecho a la identidad.

“Los signos distintivos naturales de mayor importancia para el derecho son la imagen, la
voz de la persona y todo lo que sea capaz de distinguirla, tal como su cédigo genético,
su arbol genealégico, la informacion de sus huellas digitales, de su iris, entre otros, asi

como su conducta mental, fisica y digital. Todo lo que un cibernauta hace en Internet lo
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persona. Como los signos naturales operan con necesidad en todo lugar, el derecho a

poseerlos va donde vaya el signo, al contrarioc de lo que sucede con los signos
convencionales, que solo operan y se protegen dentro de determinados contextos

comunicativos”.?’

Aungue en el presente, la voz, la imagen, el cédigo genético y la identidad, entre otros,
se consideran derechos de la personalidad, en el pasado la imagen y la voz eran
consideradas como derechos de autor, con lo cual su proteccidn estaba circunscrita a un
tiempo determinado y dependia de lo que dijese la ley de propiedad intelectual en cada
lugar; sin embargo, en la actualidad se les confiere una proteccién de corte mas personal,

como derecho humano o fundamental, con aspectos protegidos incluso, post mortem.

Por aparte, los signos convencionales son mas variables y se constituyen por razones de
conveniencia, por ejemplo, el idioma es una realidad esencialmente convencional, puesto
que surgen sin que exista una razén que imponga la manera de nombrarse las cosas,
puesto que las palabras en el idioma se adoptan por costumbre, por tradicion, por error o

porque de momento no hay otra forma mejor de expresar lo que se quiere decir.

“El uso de los idiomas, de los signos linglisticos, de los letreros y demas graficos
convencionales esta circunscrito al territorio donde habitan las personas que hablan,

escriben y entienden tales signos. Algo semejante sucede con el tiempo: la vida del signo

7 Ibid. Pag. 124.
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convencional dura mientras exista una generacion que lo entienda, mientras la forma
como se dicen las cosas siga siendo igual. La proteccion del signo convencional subsiste

mientras subsistan las razones de su proteccion”.28

Entre lo que son los signos convencionales se encuentra todo lo que es acordado por el
ser humano; es decir, lo que surge por su voluntad, tal como todo lo que es producto de
su inteligencia, como el titulo de un libro, los disefios artisticos, los esldganes
publicitarios, las marcas, nombres comerciales, sellos de calidad, etc. Los nombres de
las personas y las indicaciones geograficas también son de origen convencional, por lo
que la proteccion de los signos convencionales esta circunscrita a un espacio, a un tiempo
y a unas circunstancias; ademas, su grado de protecciéon depende de las razones que lo

justifiquen, porque no hay signo convencional sin una sociedad que lo entienda.

Este tipo de signo distintivo convencional o sea el que surge de la voluntad humana,
puede tener multiples razones para que se proteja, siendo la mas importante la que radica
en el derecho a la verdad que tiene todo ser humano, que exige de los demas honestidad,
claridad y franqueza al comunicarse; también va a depender segtin la forma del signo,

pues el mismo puede ser denominativo, figurativo o mixto.

“Una tradicional clasificacion del derecho marcario distingue los signos denominativos,
que solo tienen texto, los signos figurativos, que solo tienen imagen, y los signos mixtos,

que poseen ambos elementos. Los denominativos pueden ser simples o de una sola

2 |bid. Pag. 125.
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palabra; compuestos o de varias palabras; ademas existen otros signos distintivos sin\%;

texto o imagen, que pueden ser percibidos auditivamente, tales como la musica, los
sonidos de los celulares, el sonido de un motor, entre otros; de igual manera existen
signos olfativos que estan presentes en las fragancias y los tactiles como en el caso de

cuando se agarra una pelota de tenis”,2°

Como se aprecia, los signos pueden distinguir una gran cantidad de objetos, pero el
derecho se ha orientado por regular aquellos que distinguen las cosas, los servicios, los
lugares, las caracteristicas, las personas y las colectividades, como los signos que
distinguen productos o servicios en el mercado a lo cual se le llama marca comercial,

aunque en el presente se utiliza mas signo distintivo.

“El Convenio de Paris para la Propiedad Industrial establece que los paises de la Unién
se comprometen a proteger las marcas de servicio, aunque no estan obligados a prever
el registro de estas marcas. En la practica hoy se trata de manera igual a las marcas de
servicio y al resto de marcas, por lo que, en la mayoria de paises la plenitud de los
derechos marcarios solo se adquiere con el registro de la marca. Solo en contadas
ocasiones el uso de la marca confiere derechos suficientes para oponerse a que ofros la

usen sin autorizacién”.30

Asimismo, los signos pueden distinguir ciertos estandares de calidad de un producto o

servicio, aunque es hasta recientemente que se diferencian las marcas ordinarias y las

2 Riofrio, Juan. Signos distintivos. Pag. 191.
30 Ibid. Pag. 201.

51


emiimpresos02
Cuadro de texto

emiimpresos02
Cuadro de texto


marcas de garantia, de cualidad o de calidad, las cuales no distinguen productos o ”\R

servicios, sino caracteristicas de esos productos o servicios, puesto que se orientan a
mostrar han cumplido con unas reglas especificadas por el titular de la marca al momento

de registrarla.

‘Las marcas de garantia tienen el inconveniente de que para asegurar que se cumpla
con los niveles de calidad especificados es necesario articular un mecanismo de control
efectivo, que muchas veces no se da. Con todo, estas marcas se han ido abriendo paso
en la regulacion de varios paises. A falta de ley, su funcionamiento se ha basado en
relaciones contractuales y reglamentarias trabadas entre el titular de la marca y los
licenciatarios, quienes deben someterse a los requisitos de calidad impuestos por el titular

de la marca”.?

Es por eso que resulta normal que los estados fijen normas técnicas obligatorias para
establecer la calidad de los productos que se comercializan dentro de su territorio, las
cuales permiten evidenciar su cumplimiento para lo cual muestran leyendas, certificados
o sefias de conformidad; de igual manera, muchos lugares tienen un nombre protegido
por el derecho, lo que ha sido llamado indicaciones geogréficas, siendo un ejemplo claro

es el Tequila, bebida alcohdlica elaborada en la zona mexicana con ese nombre.

Esta indicacién de origen implica que se debe demostrar que el producto proviene de la

mencionada zona, para que haya el derecho a usar tal indicacion; por lo que si alguien

3! Ibid. Pag. 202.
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desea usar esa denominacidén debera probar que ella se corresponde con la realidad,
puesto que las autoridades revisaran si la denominacioén no produce confusién o engafio,
entre otras situaciones, de lo contrario debe modificar la marca en relaciéon a que no
puede tener una identidad vinculada con la geografia o region, tal es el caso de que las
bebidas fermentadas conocidas como whisky, que solo pueden llevar este nombre si son

producidas en Escaocia o Irlanda.

“Para establecer el vinculo entre la indicacién y el territorio donde se origina el producto
suelen incluirse tres criterios disyuntivos: la calidad, las caracteristicas del producto o la
reputacion. Muchas indicaciones se encueniran relacionadas con los estandares de
calidad que las autoridades publicas, académicas o privadas exigen cumplir en el lugar,
o con las propiedades de la tierra que hace germinar un cierto tipo de frutos, o con sus
caracteristicas de humedad, pureza, etc. que tornan inconfundible el producto de esos

territorios”.32

Ejemplos de la denominacion de origen son los vinos de La Rioja, que es una provincia
de la replblica Argentina, los relojes suizos, los bananos ecuatorianos, el café de Antigua,
que es producto guatemalteco, nombres que tienen como finalidad que ese origen sea
asociado por el consumidor con unas determinadas caracteristicas y estandares de
calidad, de tal manera que la falsedad en el origen causaria engafio en el consumidor
tanto acerca del origen como en cuanto a las expectativas de calidad que tenia por ser

de ese origen.

%2 Fernandez-Novoa, Carlos. Fundamentos de derechos de marcas. Pag. 46.
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4.2. Signos distintivos comerciales

Desde el derecho, se protege el nombre individual no en si mismo, sino en sus
implicaciones, principalmente porque se apareja a este con el honor y la honra, porque
el nombre es un bien valioso, algo con cierto prestigio; es por eso de que, la legislacidn
sobre la privacidad regula el uso y registro de los nombres de las personas; de igual
manera, la ley protege al nombre en el comercio y en los lugares donde existen
directorios, como en Internet; una proteccioén similar, aunque diferente en varios puntos,
se concede al nombre de las personas juridicas, puesto que las mismas tienen un nombre
desde que comienzan a existir, limitandose la proteccion al ambito donde la persona

juridica existe formalmente, donde las autoridades han permitido que opere.

En general, al inicio del proceso de formacién de las personas juridicas privadas, cuando
los socios solicitan su aprobacion a las autoridades estatales, esta previsto un breve
proceso administrativo donde se revisa si el nombre solicitado esta disponible o si hay un
riesgo de confusién con otro nombre ya registrado: si el nombre solicitado es igual o
similar a un nombre ya inscrito, se rechazara la peticion y habra que comenzar de nuevo

el procesg”.33

Otro género de signos distintivos es el de los nombres comerciales, lo cual se debe a
que, en el mercado, los comerciantes tienen derecho a designar su negocio con un

nombre comercial cualquiera, que no debe necesariamente coincidir con su propio

R |bid. Pag. 47.
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nombre o con la razén social de su compaiiia, pues a partir de que el derecho al nombre
comercial nace con el uso el registro del nombre comercial ayuda a probar la titularidad

y es un indicio de uso, mas no crea el derecho.

“Con relativa frecuencia entran en conflicto la razén social de las personas juridicas, las
marcas y los nombres comerciales que las empresas adoptan en el comercio, por lo que
se exige que los signos distintivos de la empresa en sentido estricto, la marca, nombre
comercial y rotulo no sean confundibles con denominaciones sociales previas. Elio
prueba que, en tales derechos, la denominacién social, pese a configurarse como un
signo identificador de personas juridicas, guarda ciertas analogias, por lo que concierne

a su capacidad y fuerza distintiva, con los signos distintivos de la empresa”. 34

Es de recordar que la propiedad industrial distingue los signos individuales y los
colectivos, siendo que, en este Ultimo caso, no se mira aqui quién sea el titular, si una o
varias personas, sino cual es el objeto que el signo distingue, aunque los signos
colectivos no estaban tan regulados como los signos individuales, su regulacion ha

crecido en los ultimos lustros.

Es por eso que se puede establecer que las colectividades tienen dos grandes grupos de
signos distintivos; unos que las distinguen de otras colectividades y otros que distinguen
sus productos, propiedades; estos signos suelen estar muy relacionados entre ellos,

derivando muchas veces unos de otros, por ejemplo, decir de Guatemala salen los cafés

3 Ibid. Pag. 48.
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guatemaltecos, de Suiza los relojes suizos, por lo que cada vez mayor frecuencia las\%

colectividades estan registrando varios de sus signos, como sucede con la famosa marca

pais o los colores de la bandera.

“Muchas veces estos signos deben registrarse como marcas ordinarias, por falta de
regulacion especifica. Con todo, desde hace unas décadas las legislaciones van
incorporando progresivamente la figura de las marcas colectivas, con mayor o menor
acierto. En los paises que exigen el registro, tales marcas suelen ser registradas por
medio de una organizacion, asociacion, colegio o institucién; el registro no se hace con
la finalidad de que este ente use la marca, sino para que los asociados, afiliados o

miembros del colectivo hagan uso de ella”.3®

Las marcas colectivas tienen una cierta vinculacién con las marcas de calidad, lo cual se
debe a que las asociaciones o instituciones titulares de la marca colectiva suelen exigir
el cumplimiento de ciertos estandares de calidad a quien desee ingresar en la comunidad,
0 a quien pretenda permanecer en ella; para el efecto, la institucién desempeiia un rol
controlador de la calidad de los productos del colectivo que en ocasiones llega a ser muy

efectivo.

Aunqgue de igual manera, sucede que muchas marcas colectivas se regulan por ley o
mediante normas institucionales de cumplimiento general, que se exige a cualquier

miembro o externo que desee usar el signo, aunque en algunos casos, las marcas

3 |bid. Pag. 49.
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cumplirse los estandares previstos para ellas.

4.3. Importancia juridica y marcaria de registrar la marca como signo distintivo en

los registros de propiedad intelectual

Para ser competitivo en el mercado nacional e internacional, el empresario pequefio,
mediano o grande, debe tener en cuenta que debe desarrollar y mantener ventajas
comparativas con respecio a la competencia, buscando siempre obtener una
diferenciacion ventajosa en los bienes que se producen o los servicios que se prestan,

anadiéndoles a estos mas valor que los que tiene la competencia.

El uso de signos distintivos en el mercado, permite la creacién de una imagen y
determinado prestigio de un producto o servicio frente a los consumidores; de igual
manera, este tipo de signos genera y le da continuidad a las ventajas comparativas con
respecto a la competencia, por lo que los empresarios, independientemente de su tamafo
econémica, deben asegurar que el sistema de propiedad industrial contribuya al
desarrollo econdmico, incentive la inversion y la innovacién, con lo cual se pueda

fomentar el progreso industrial y tecnolégico en Guatemala.

Es por eso que los signos distintivos se protegen a partir de las marcas, avisos y nombres
comerciales y las denominaciones de origen, en fanto las invenciones se protegen
mediante las patentes, los registros de modelos de utilidad, de disefios industriales y

esquemas de trazado de circuitos integrados; es por eso que darle el derecho sobre un
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signo distintivo, aporta al productor o prestador de servicios un incentivo para mantener
o mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrece, ademas de que un signo
distintivo bien posicionado en el mercado, puede duplicar o ftriplicar el activo de la

empresa, sea esta micro, pequefio, mediano o gran empresario.

“Una adecuada estrategia para la proteccion de los activos intangibles, entiéndase obras,
signos distintivos, invenciones y demas bienes inmateriales, es fundamental para el
desarrollo de las actividades comerciales que puede llevar a cabo una persona dentro del
mercado, ya sea ésta una persona natural como un artista o una persona juridica como
titular derivado de los derechos patrimoniales del autor. De esta estrategia depende que,
a través de las herramientas que la propiedad intelectual otorga, se pueda dar una
proteccion holistica y arménica con el fin de blindar, en todos los flancos posibles, al titular

de los derechos de propiedad industrial o de derecho de autor”.36

Ahora bien, se entiende que los signos distintivos son activos intangibles importantes que
pueden llegar a tener los agentes del mercado pues, es por medio de éstos, que se logran
identificar los productos y los servicios que ofrecen al piblico consumidor en aras de

lograr un posicionamiento en el mercado y de distinguirse frente a sus competidores.

Dada la trascendencia de los signos distintivos, tanto en la economia como en el éxito
comercial de las empresas, su proteccion requiere del registro constitutivo de derechos,

lo cual debe ser mediante dicho registro se le confiere al titular la facultad exclusiva de

38 Baylos, Humberto. Derecho industrial. Pag. 18.
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es conferirle a su titular prerrogativas, tales como que, con el registro del signo distintivo

su titular adquiera el derecho al uso exclusivo del mismo y, por otro lado, que el titular
pueda impedir y evitar que terceros exploten el signo distintivo registrado sin su

consentimiento previo.

A partir de lo expuesto, se entiende entonces que, cuando el registro de una marca no
busca cumplir con el objeto juridico sino que busca generar un perjuicio injustificado a
terceros, se estara en el marco de lo que se denomina un registro de mala fe, lo cual es
causal de nulidad del registro, por lo que para determinar si una persona obré con mala
fe es necesario que su actuacion sea consecuencia de la intencidn o de la conciencia de

violar una disposicion legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Es claro que uno de los casos mas evidentes de mala fe en el registro marcario se daria,
por ejemplo, cuando se busca registrar una marca que sea idéntica o similar a otra que
sea notoria como lo es Coca Cola o Apple; sin embargo, existen otros casos en los cuales
es necesario realizar un estudio mas detallado para que se logre acreditar que
determinada actuacion de una persona sea consecuencia de la intencion o de la

conciencia de violar una disposicion legal o contractual o causar un perjuicio ilegal.

Se trata de que el registro de la marca, si no se hizo con el fin de identificar productos y
servicios que pudiera ofrecer en el mercado, sino con el objetivo de evitar que terceros
pudieran hacer uso de la obra, evidenciaria la supuesta mala fe y una contraposicién al

objeto juridico que tiene el registro marcario, por lo que la importancia y necesidad de
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los intangibles de los artistas o de las compafiias que representen o gestionen los

derechos de éstos.

Es por eso de que, enfocarse tnicamente en un solo ambito de proteccién de la propiedad
intelectual, como la proteccion de las obras artisticas a través del derecho de autor, las
puede dejar desamparadas en lo relativo a la propiedad industrial como por ejemplo el
nombre, las marcas, los productos o servicios que pretenda ofrecer, entre otros, por eso
es que, en el marco de una creacién, se debe propender por la proteccion de todos los
aspectos que se deriven de la misma, maxime teniendo en cuenta que la propiedad
intelectual admite la concurrencia de la mayoria de los mecanismos de proteccion de los

signos distintivos.

Como se aprecia, la estrategia de proteccién integral es muy (Gtil en aras de lograr una
mayor proteccién que no solo permita una posible indemnizacion por infraccién de
derechos de propiedad industrial sino también una indemnizaciéon por violacién de
derecho de autor; ahora bien, todo ello no puede considerarse o constituirse como un
registro de mala fe, de ahi la necesidad de analizar cada caso en concreto para asi
determinar la pertinencia y procedencia de uno u otro mecanismo de proteccion, y

siempre evitarse que se incurra en una conducta contraria al ordenamiento juridico.

Es decir que, registrar o publicar un signo distintivo permite a su titular gozar del derecho
exclusivo al uso del signo para distinguir los productos o servicios para los cuales se

solicitd; el derecho exclusivo al uso en todo el territorio guatemalteco; el derecho
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terceros mediante licencias de uso, con la salvedad del nombre comercial o de las marcas

colectivas.

Al ser un bien intangible, el signo distintivo puede ser el activo mas rentable del negocio;
al ser un bien comercial, existe la posibilidad de garantizar un crédito, transmitir mensajes
conceptuales e identificadores al publico consumidor; llevar un registro de marca o una
solicitud en tramite, el cual sirve como base en otros paises para solicitar el registro de
una marca; también permite el ejercer acciones legales de proteccion en contra de

terceros que lo usen sin autorizacion y evita la competencia desleal.

4.4. El registro de un signo distintivo y los efectos juridicos del resguardo de los

mismos para evitar el uso de mala fe por parte de terceros

La creacion y consolidacion de los signos distintivos como bienes intangibles o
inmateriales, incluye todo lo que se asocia con el surgimiento de ideas para la marca y
productos, asi como el establecimiento de planes y estrategias para su creacion; es por
eso de que, la marca es uno de los activos mas valiosos para una empresa,
fundamentalmente si se ha posicionado y crearle fidelidad dentro de los consumidores, a
partir de la creacion y mejoramiento de las creaciones de representacion grafica que

identifican dentro del mercado un producto y a una persona individual o juridica.

A pesar de la importancia del cuidado y proteccién de la marca como signo distintivo, no

siempre las personas duefias de la misma consideran como prioridad estas dos
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actividades, a pesar de que la marca permite que un producto o servicio pueda
distinguirse de otros en el mercado, razén por la cual puede ser objeto de que terceros
interesados pretendan utilizarla sin autorizacion del propietario, en beneficio propio y al
mismo tiempo perjudicando al consumidor ofreciendo una calidad que no corresponde a

las caracteristicas y prestigio de la marca.

“El derecho subjetivo que confiere la marca a su titular, integra parte del patrimonio de
éste, por lo cual es considerado un bien pues la titularidad sobre la misma le permite
proteger su uso y al mismo tiempo impedir que cualquier persona o competidor pueda
aprovecharse del prestigio que representa la misma. Puede considerarse que uno de los
signos distintivos de mayor utilizacion en el mundo comercial es la marca, por esa funcion
inerte que tiene de distinguir los productos o servicios dentro del mercado no solo

nacional sino también a nivel global”.37

La ley de propiedad industrial la define 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 oira”.

A partir de lo expuesto, los beneficios que proporciona el tener inscrita la marca ademas
de protegerla del uso por parte de terceros no autorizados, le da al propietario o titular

recibir un valor sostenible que se incrementa en el tiempo a partir de que permanezca

37 Toledo, Ruth. Proteccion de la marca. Pag. 4.
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asegurando que nadie pueda copiar o replicar las ideas en el area de propiedad

intelectual; si no se registra la marca, eso puede significar que alguien mas puede
registrarla en su favor y por ende perder la posibilidad de continuar usando la misma,

incluyendo todos los beneficios que represente la misma.

Para el registro de una marca, es indispensable contar con el texto y disefio de ésta, asi
como los bienes y servicios que ampara; de igual manera, resulta necesario establecer
si contara con un logo o sefial de propaganda que la complemente, si generara un sonido,
ciertos colores o palabras caracteristicas, principalmente porque el propietario de la
marca, tiene el derecho al uso exclusivo de la misma por 10 afios, que son renovables,
ya que la legislacion guatemalteca establece como causal de cancelacién de registro de

marca cuando se encuentra en desuso.

En el ambiente fributario y mas especificamente lo relacionado al pago de regalias y su
relacién con la importacién de mercancias, se debe tener en cuenta el Acuerdo Relativo
a la Aplicacion del Articulo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de
Comercio, que establece que al precio realmente pagado o por pagar por las mercancias,
debe afiadirse el valor de los canones y derechos de licencia relacionados con las
mercancias objeto de valoracién, que el comprador tenga que pagar directa o

indirectamente como condicion de venta de dichas mercancias.

Teniendo en cuenta esta regulacion citada, es recomendable establecer si el tratamiento

que se le estd dando contempla la estipulacion de pago de regalias relacionadas con las
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mercancias gue importen, ya que en caso de que no se este incluyendo como parte de\i’
valor en aduana, existe el riesgo de ajustes por parte de la administracién tributaria. Asi
mismo, en afios recientes la Superintendencia de Administracion Tributaria SAT, esta
requiriendo informacién del registro de marcas y contratos de licencia de uso de marcas,
para validar si el pago en concepto de regalias esta bien soportado y en consecuencia si

es procedente o no la deducibilidad del gasto realizado.

Cabe sefialar que a partir de estos elementos marcarios y tributarios mencionados, es de
vital importancia que el Registro de la Propiedad Intelectual asuma un papel activo en la
promocion del registro de signos distintivos, especialmente lo relativo a la marca, en el
sentido de establecer mecanismos que faciliten a los pequefos y medianos empresarios
la inscripcion de su marca o actualizar la inscripcion de la misma si ya consta en ese
Registro, con la finalidad de garantizarles la titularidad de uno de los bienes intangibles
mas valiosos de su negocio y que por desconocimiento o falta de recursos econdémicos

no la han creado ni inscrito si ya la tienen.
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CONCLUSION DISCURSIVA

El problema que se encontré es que la mayoria de pequefias y medianas empresas,
especialmente las que se denominan microempresas, no cuentan con una marca
individual o familiar de sus productos o si la tienen la misma no ha sido registrada en el
Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, lo cual hace que no valoren la
importancia de este signo distintivo y no le incrementen valor a sus empresas o bien

pierdan la titularidad de la marca al no darle uso dentro del plazo de diez afios.

Para evitar que las microempresas, asi como las pequefias y medianas, pierdan la
oportunidad de tener su propia marca y de mantenerla, se le recomienda al Registro de
la Propiedad Intelectual de Guatemala que asuma un papel activo, a partir de promover
mecanismos legales, como la contratacion de expertos en marcas y notarios para que
asesoren a los propietarios de las micro, pequefias y medianas empresas con la finalidad
de que tengan su marca individual o familiar y la registren debidamente para incrementar
con ese bien intangible el valor de la empresa, asi como aprovechar los beneficios

mercantiles que conlleva poseer y utilizar una marca como signo distintivo de la empresa.

65


emiimpresos02
Cuadro de texto


66


emiimpresos02
Cuadro de texto


ANEXOS

SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA Pt
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INSTRUCCIONES:

1) Antes .'qg:‘ tomEletar el for jo. fea culdad fas |1 i que a s op
2. Con bsfe formblatie prede Star i te MARCAS: instivas, mixtas, figurativas o

3. Uthizar un formutario para cada marca salicieda, a cual deberd ! protucios o serviclos do una gola clese.

4, PmcumIIonarelfurmu'arionmaqu!naoon!elmde' prent tdando quo toda I Inft ion quade suficiententente ¢lara
v sin tachaduras. .
‘5. Consh los sigulanles dalos del comparecionts;
a) Nombros y apsliidos p dal i 0 da fa parsons quo o rep , GUO jen con los di

e los decumBntos quo Sa acompanen aja solfcitud.
t} Dirsccl6n para recibir natificact dentro cal perimalio del Regls!
¢) Nemeros do teléfonn o faxy 9l fusra posible e-mall.

d) Domicilio, L

@) Sioi campareciente actie en (sp 15N dé und Parsoag Jurdica y acendita 1a toprasentacidn Con Su ROMLRIMEND,
consignar el cargo y calidsd com  que D da dad con' of documents adjunto.

f 1 $l1a entidad soficitanta 83 persona Jurivica, cansignar su denaminnzion o Razdn Social, congruanta con 13 consignada
en los di tos que S8 I asl como qua g6 Indiquo ol pals o donde legaiments so consdtuyd la entidad,

* 8. Consignerin Maa :
3} MARCA DENOMINATIVA: La marca que o os14 compuesta por olro u otras elementos, . .
b} MARCA MIXTA: La ja por una d inacion y ot:a u otros clementos (gon grafia, forma ospecind de letras.

~ csprelsles, con eliqusta, ele.).
5) MARCH FIGURATIVA: La conformada porun dlgatio, grofia, gtiousiz, elc,
¥} MARCA TRIDIMENSIONAL: La marca que coasista on una figura que tengan alto, larga y ancho. {envase, empaquo,
: contenadot, elc.). .
7. Consignar(a traduccion sivipta de 'a marca soliilda cuando Ia misma sa encuenire escrils on kioma extranjero, recomantando
quala uaducdb;\ sea lo mas pracisa posible.
t  B. ladicar al pals do origen do a marca soliciiada,
B, Consignar lox datos de la pricridad Invecada: pafs ce la soliciiud cuya prioridad se invaca, facha y ndmero de la misma,

PO

atjunlando la cerifcacién raspectiva af latio deo g
10, Enumerar an forma precisa v ia los prod iidades o serviclo amparados con la marca soliciada, evitando
i G jades y ambi des, taniondo cuidace en verifcar fa redaccitn yla ortografia, puesto quo la informacicn
seingresa a la base do datos {21y coma se g enal io do soficiiud
41, tndicar la clase a que porian tos p [ ieies, 2my con fa marca consullardo previamenta la Clasificacidn
Intemacianal da Productos y Senvicios para el Reglstro da Marcas, *Clasificacin de Niza', comlamplando 45 ¢lases: da fa 1
. 215,39 ge ciasifican producins y de {a 35 618 45 s¢ tasifican ssvic’es, {Un 2o consoiia 5g 2 & igpost
i del usvarlo en la Recepctén dal Registeo).
12. En cuanto a las Reservas y/o Renuncias: Si se tratare da:
1. RESERVAS: . - .
o} WMARCA aanemma‘m'm: puado msanedie LuAlguisr o U s, calas, sow {raciin da solons, disgosic forma,
. astilo ¥ fondo, .
" 8) MARCA MIXTA A COLORES: sa debsn rasarvar los colores ¥ lelra especial plasmadas en sl facsimil adhatids al formalario
. de =clicitud, ’ . . .
5} MARTA MIXTA SIN COLOR: puado 4 quier color, binacién de cokeces, fonedos, alra aspecial,
d) MARCA FIGURATIVA: 1) A COLORES! se deben taservas los colozes v lotra especiol pl das an el facslmid adjunto.

. 2) SIN COLOR: pueds rasosvarse cunlquier calor, combinacién de coloras, fondos, lolra espscial.
: 13. ACOMPARAR A LA SOLICITUD! ,

a} 4 reproduccionss de 7 om, de fargay 7 em. de ancho; en cago da solich una marca iva con grafia, fonna o
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d) Comprobante de pago do 1 tasa de ingreso: Aduntar alformulario de soficitud ta copla dal recibo oxlendido por el Raglstro,

14. Consignar 8l lugary Ia fecha de fa solichud.
. 15. Finwa dot pareclenta y del Abogado que auxilia, asi como estampar el sollo de este Gitima, Si ¢! sollcitants no sube o

. no pueds frmar, ko s por 81, ol Abogado gue k awdls, de formided con lo que al antlculo 61 dsl Codigo Procesat
Givil y Mercantd, consignando: A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SUAUKILIO,
$6. REneric on GEBIS foranss ©5 ©.1.00 &l fomulsy ¢ o sSiitg Sy epistra gt de meeen.

E1. 5010 HEGHO DE LA PRESENTAGION DE LA SOLICITUD Y EL PAGO DELA TASA DE INGRESO,
NO PREJUZGA SOBRE LA APTITUD MARCARIA DEL SIGNO DISTINTIVO SOMETIDO ATRAMITE. -
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