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Marco Tulio Castillo Lutin
Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis de la 40 FEB. 2010
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Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Ciudad de Guatemala. UNIDAD DE RIADE TESIS
Hora:

Licenciado Castillo Lutin: Fiemai A

Respetuosamente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en cumplimiento de la
disposicion emanada de su unidad con fecha veintitrés de octubre del afio dos mil nueve, asesoré a
la Bachiller KARLA MARIZA BOLANOS con ntumero de carné 9616440, en la investigacién de su
trabajo de tesis intitulada: “APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA
FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO”, la cual a mi
criterio cumple los requisitos siguientes:

I} Considero que el tema investigado es de suma importancia respecto a su contenido cientifico y
técnico, por lo que pude llegar a la conclusién de la misma cumple los requisitos establecidos
por la reglamentacién, sino ademas presenta una temética de especial importancia en el sentido
que la bachiller logré establecer que al aplicar un procedimiento administrativo a la forma de
cancelar el registro de una marca por falta de uso, éste serd mas agil y de mas utilidad. En
consecuencia como contribucién cientifica la ponente considera relevante la reforma al Articulo
66 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica.

I} La estructura formal de la Tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen
entendimiento de la misma, asi como la utilizaciéon de la metodologia deductiva — inductiva; en
lo concerniente a las técnicas de investigacion aplico la observacion, la entrevista, trabajo de
campo, asi como la investigacién documental comprobando con ello que se hizo uso de la
recoleccién de bibliografia actualizada.

III) De tal manera que la redaccion utilizada retine las condiciones exigidas en cuanto a la claridad
y precision; la bachiller brinda un valioso aporte juridico enfocado en la parte doctrinaria y
legal, determinando que se hace necesario reformar la ley de la materia para actualizarla a las
necesidades en materia de propiedad intelectual.

5Avenidal2-31 zona 9, 3¢ nivel Ala Sur Edificio el Cortez, Ciudad de Guatemala - Teléfonos: 23312639 - 23315740
e-mail: licda.lucreciabarrientos @gmail.com
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Las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y sencilla para establecer
el fondo de la tesis en congruencia determinando que el procedimiento actual para cancelar el
registro de una marca por falta de uso, es lento, por lo que recomienda que sea el Registrador de
Propiedad Intelectual quien resuelva sobre dicho tramite.

La bibliografia empleada por la bachiller esta relacionada al tema, tanto de autores nacionales
como extranjeros, comparoé legislacion internacional y tratados internacionales con la legislacion
guatemalteca; los anexos indican los procedimientos administrativos que en la actualidad utiliza
el Registro de Propiedad Intelectual para la inscripcién de la marca, su cancelacién y
modificacion y la estructura organica de dicha institucion.

En tal sentido el contenido de trabajo de tesis me parece muy interesante el cual constituye una
contribucion muy importante para la legislacién mercantil guatemalteca, la cual esta apegada a
las pretensiones de la bachiller cumpliendo en definitiva con los requisitos de forma y fondo
exigidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura de
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pablico, derivado de lo anterior me es grato
emitir DICTAMEN FAVORABLE a la investigacion realizada por la bachiller KARLA MARIZA
BOLARNOS, en virtud de haber cumplido con el requisito cigafifico y técnico, metodologias y
técnicas, redaccién, contribucién cientifica, conclusiope$, yecomendaciones y bibliografia,
establecidos en dicho normativo. 1 C '

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, al Sefigefefe deladInidad de Asesori de Tesis, la eguridades de mi
especial consideracion y deferencia.

Mtra. Lucegfa Elinor Barfientos Tobar

/ Colegiada 44 _
crecia Elinor Barriéxtos Tebar
Abagada y Notaris

5Avenidal2-31 zona 9, 32 nivel Ala Sur Edificio el Cortez, Ciudad de Guaterala - Teléfonos: 23312639 - 23315740

e-mail: licda.lucreciabarrientos @gmail.com



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

s

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, Zona 12

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES. Guatemala, veiniidos de febrero de dos nul diez.

Atentamente, pase al (a 1a) LICENCIADO (A} CARMEN JANETTE GONZALEZ
GUZMAN, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante KARLA
MARIZA BOLANOS, Intitulado: “APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA
MARCA POR FALTA DE USQO™.

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma v fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales v del Examen General Publico, el cual
dice: “Tanto el asesor como el revisor de tesis, hardn constar en los dictimenes correspondientes, su
opinidn respecto del contemido clentifico ¥ téenico de 1a tesis, la metodologia ¥ téenicas de investigacion
utilizadas, la redaccién, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion cientifica de la
misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliogratia utilizada, si aprueban o desaprueban el

trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes”.

LIC. MARCO TULIO CASTILLO LUTIN
JEFE D UNIDAD ASESORIA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis , - T
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FACULTAD DE CIENCIAS
Guatemala, 25 de Febrero de 2010 JURIDICAS ¥ SOCIALES

(ML
25 FEB. 2010

Licenciado

Marco Tulio Castillo Lutin L

Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis de la UNIDAD DE A %)IA DE TESIS
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales Hora:. 7

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Firma: J

Ciudad de Guatemala.

Licenciado Castillo Lutin:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el objeto de manifestarle que
en cumplimiento de la disposicién de su unidad, de fecha veintidés de febrero
de dos mil diez, REVISE, la TESIS DE LA BACHILLER KARLA MARIZA
BOLANOS denominada: “APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA
MARCA POR FALTA DE USO”.

Con fundamento en el articulo 32 del Normativo para la Elaboracién de Tesis
de Licenciatura de Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Pablico, opino:

1. Que el presente trabajo de tesis es de suma importancia con respecto a su
contenido cientifico y técnico en el que se hace un estudio completo de la
marca, el uso de la misma y las formas de extincion de su registro,
haciendo énfasis al procedimiento actual para su cancelacion por falta de
uso, proponiendo, después de analizar jurisprudencia de otros paises y
tratados internacionales, la resolucion administrativa de dicho
procedimiento; con el cual se libera al 6rgano competente de éste tipo de
procesos.

2. La estructura de la tesis es adecuada a la investigacién partiendo de lo
general a lo especifico, aplicando el método deductivo y utilizando las
técnicas de investigacibn de observacién, entrevista, investigacion
documental, comprobando la utilizacion de bibliografia especializada al
tema y actualizada, asi como los anexos que indican la estructura
organica del Registro de Propiedad Intelectual, y los esquemas de los
procedimientos actuales para la inscripcion, modificacion y extincién de
los signos distintivos.

29 av. 7-75 zona 7, Kaminal Juyu |, Teléfono: 41160175
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3. La redaccion utilizada se pudo comprobar que retne las condiciones
exigidas debido a que es clara y precisa, brindando un valioso aporte
juridico a la rama del derecho mercantil, debido a que adecua a las
necesidades actuales el procedimiento para cancelar el registro de una
marca por falta de uso.

4, En sus conclusiones se determina de forma clara y sencilla que el
procedimiento actual es lento, por lo que recomienda que el Registrador de
Propiedad Intelectual sea quien emita la resolucién, efectuandose para el
efecto la reforma al Articulo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial.

5. Al tenor de lo manifestado, es mi consideraciéon que el trabajo de tesis
cumple con los requisitos de nuestra casa de estudios exige para su
aprobacion, después de analizado punto por punto los requisitos antes
mencionados emito DICTAMEN FAVORABLE, por lo cual recomiendo su
aprobacion.

Me suscribo de usted con las muestras de mi mas alta consideracion y estima.

Carmen Gonatte gon.:ilu 'gu-ﬁ:ln
ABOGADAY NOTARIA

29 av. 7-75 zona 7, Kaminal Juyu |. Teléfono: 41160175
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Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, C. A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, once de octubre del afio dos mil nueve.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion de! trabajo de Tesis del
(de la) estudiante KARLA MARIZA BOLANOS, Titulado APLICABILIDAD DE UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL
REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO. Articulos 31, 33 y 34 del
Normativo para la elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y

de! Examen General Publico.-
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A Dios:

A mi madre:

A mi hija:

A mi hermano y
sobrinos:

A mi abuelita y tios:

A mis amigas:

A mis companeros:

A la Facultad de
Ciencias Juridicas
y Sociales:

A la Universidad de
San Carlos:
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DEDICATORIA:

Por darme el don del entendimiento, la sabiduria y la fe para
culminar mis anhelos.

Por tu carifio, tu paciencia y no dejarme caer en el intento del éxito.

Mariza, eres el mejor regalo que Dios me ha dado, tu has sido el
motivo de mi vida, para ti es este triunfo.

Hermanito, te agradezco tu carifio y apoyo, espero ser un ejemplo
para tus hijos.

Infinitas gracias por su carifio y apoyo incondicional, ustedes son
mis ejemplos a seguir.

Gracias por estar siempre a mi lado, en especial a Lucky y Chata.

Margarita, Maria de Lourdes (Marilu), Walter, Lubet, Maynor,
Oscar, en especial a José Luis, gracias por su amistad y por los
buenos momentos que compartimos.

Por haberme transmitido los conocimientos, ideales y valores que
me forjaron para ser una profesional.

Por haberme abierto las puertas de esta casa de estudios, y de
esa forma lograr mi suefio de ser profesional.
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INTRODUCCISN

Se plante6 el presente tema de tesis debido a que en el Registro de Propiedad
Industrial se registran marcas y las mismas no son utilizadas por las personas que
ostentan ese derecho, y existen personas interesadas en obtener el derecho de la
misma, pero se dan cuenta que para poder solicitar ese registro se lleva mucho tiempo,
porque la legislacién actual requiere para ello, que transcurran cinco afios, y que se
solicite la cancelacibn a un juez de instancia civil, aplicando el proceso oral,
contemplado en el Cédigo Procesal Civil y Mercantil.

En consecuencia se formula la siguiente hipétesis: jEs aplicable el procedimiento
administrativo para la extincion del registro de una marca por falta de uso, el cual sera
mas agil?; teniendo como principales objetivos: a) demostrar que con la reforma
planteada en el presente trabajo, el procedimiento para la extincién de una marca por
falta de uso, se convertird en un proceso menos oneroso y mas agil; b) demostrar la
necesidad de descongestionar los 6rganos jurisdiccionales del orden comun, con la
aplicacion de un procedimiento administrativo para la cancelaciéon del registro por falta
de uso.

De la hipétesis y objetivos planteados se propone se aplique un procedimiento
administrativo, a través del cual el Registrador de Propiedad Intelectual, a través de un
procedimiento corto y sencillo, resuelva la cancelaciéon dei registro, debiendo para ello
reformar el Articulo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de
Propiedad Industrial.

Para establecer si es aplicable el procedimiento administrativo, se realiza el estudio en
los siguientes capitulos: el primero, que contiene las definiciones generales que
establecen el marco conceptual; en el segundo, se plantea lo que el Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, regula con
respecto a la marca; en el tercero; se estudia a la institucion que tiene a cargo el

(i)
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4.7. Ley de marcas de 1946 de los Estados Unidos de Norteamérica
(LeyLanham) ...... ..o

4.8. Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de Norteamérica
(USSP T O . e et et et e e e

CAPITULOV
5. Proyecto del procedimiento administrativo para extinguir el registro de una
marcaporfala de USO ........ccooiririir e

5.1. Propuesta del procedimiento administrativo que debe aplicarse al

extinguir el registro de una marca porfaltade uso .............................
5.2. Esquema grafico del procedimiento administrativo para extinguir

el registro de una marca porfaltade uso ...

CONCLUSIONES...... ..ot e e e

ANEXO 2 . e
ANEXO 3 .............. et eR e ee e er et er ettt Rttt ae e a e
ANEXO 4 o e
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registro, modificacién y cancelacion de los diferentes signos distintivos, que es
Registro de Propiedad Intelectual; en el cuarto, se realiza una breve descripcion de
Convenios o Tratados Internacionales y comparabién de legislacion internacional; en el
quinto se llega a la conclusioén de plantear la propuesta del procedimiento administrativo

que debe aplicarse al extinguir el registro de una marca por falta de uso.

Para la realizacion del trabajo de tesis se utilizaron los métodos sintético, el deductivo —
inductivo y el analitico, asi como las técnicas de fichas bibliograficas, entrevista, trabajo

de campo y observacion.

Se solicita a las autoridades de la materia tomar en cuenta el presente trabajo de tesis,
ya que con ello se estara beneficiando a las personas interesadas en obtener el
derecho de una marca registrada y se descongestionara a los érganos jurisdiccionales

de este tipo de procesos.

(ii)
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CAPITULO|

1. DEFINICIONES GENERALES

Al entrar al estudio y andlisis de por qué es conveniente aplicar un procedimiento
administrativo a la forma de cancelar un registro de marca por falta de uso, se hace
necesario establecer un marco conceptual que nos aclaren de que rama se desprende
la propiedad industrial, siendo la propiedad industrial la encargada de la proteccion de
las creaciones que tienen aplicaciéon en el campo de la industria y el comercio, ademas
gue entre los signos distintivos de una empresa se encuentra la marca, siendo la marca
la que utiliza un producto o comerciante para sefialar sus productos o mercancias y
diferenciarlos de otros semejantes; el origen de la marca se encentra en la cultura
griega y en la romana; en la doctrina se discute la naturaleza juridica de la marca, entre
si es un derecho de la personalidad, un derecho sobre un bien inmaterial, un derecho
de propiedad o un accesorio al derecho de la empresa; indicando los principios que
inspiran y fundamentan a la marca; clases de marca en la legislacién y en la doctrina;
las funciones que indican el origen, la distincién de productos o servicios, la garantia y

la publicidad; los requisitos de formacién que se necesitan para establecer la marca.

1.1 Evolucion histoérica de la propiedad Intelectual

El impulso a permitir y honrar las expresiones creativas, los disefios de innovaciones se
remonta a una etapa bien temprana de la experiencia humana. Hace siglos, las marcas
individuales usadas por alfareros y picapiedras para identificar sus trabajos conllevaban
significado en sus comunidades. Los secretos de los artesanos se protegian por el
simple expediente de la disciplina familiar dentro del negocio de familia, donde los
trucos comerciales eran trasmitidos de generacién en generacion. Este es todavia un
medio de proteccion significativo en gran parte del mundo menos desarrollado. En el
medievo europeo las corporaciones artesanales defendian sus métodos y técnicas con

la aprobacion de la comunidad. El reconocimiento del derecho de autor se observé por
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primera vez en forma rudimentaria poco tiempo después de que se inventar \T@i";‘i’. .0 -
imprenta a finales de mil cuatrocientos (1400). En Florencia y Venecia se concedieron
derechos exclusivos para poner en practica invenciones antes del mil quinientos (1500).
La protecciéon de las mascaras, un desarrollo de la era informatica, ha probado en la

ultima década, mostrando que la evolucién continGa en la actualidad.'

1.2 Propiedad intelectual

Para Robert M. Sherwod la propiedad intelectual es “un compuesto de dos cosas.
Primero, ideas, invenciones y expresion creativa. Son esencialmente el resultado de la
actividad privada. Segundo, la disposicién publica a otorgar el caracter de propiedad a
esas invenciones y expresiones.”? Las técnicas mas comunes de conferir proteccion
son el secreto comercial, la patente, el derecho de autor y la marca, a las cuales se ha
agregado en la ultima década la nueva categoria de las mascaras o topografias de
circuitos integrados. Muy a menudo se usa una amalgama de estas técnicas en la

actividad comercial.

En forma sucinta, las cuatro formas basicas de la propiedad intelectual pueden ser
descritas informalmente como sigue:

El secreto comercial es habitualmente informacién comercial o industrial valiosa que

una empresa quiere evitar que otros conozcan.

La patente es el derecho temporario de un autor o artista a evitar que otros
comercialicen copias de su expresion creativa.

La marca es comunmente una palabra o denominacién que sirve para identificar
exclusivamente la fuente de un producto o servicio.

La mascara es la expresion de un disefio de elementos de un chip semiconductor que

es exclusiva de su creador; conceptualmente cae entre la patente y derecho de autor.

' Robert M. Sherwood. Propiedad Intelectual y Desarrollo Econémico, Editorial Heliasta, Buenos aires
Argentina, 1992, Pag. 28y 29
? Sherwood. Ob. Cit., Pag. 23.



Los productos de la mente tienen una vida independiente de su proteccion juridica. Una’
invencion existe tanto antes del otorgamiento de una patente sobre esa invencidon como
después de su expiracion. Las normas de proteccion tienden a establecer fronteras que

trazan la utilidad comercial o la expresion artistica.

Castan Tobefas conceptla la Propiedad Intelectual como “El conjunto de derechos que
la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia y, fundamentalmente,

la facultad de autorizar o negar la reproduccién de aquella™

La licenciada Sylvia Beatriz Espinoza Guzman, en su trabajo de Tesis “La Propiedad
Intelectual™ menciona que en la doctrina se han distinguido tres grupos de Propiedad

Intelectual:

a) la Literaria: Comprende la poesia, la novela, la literatura en general, las obras
cientificas, traducciones, refundiciones y discursos.
b) La Artistica: Dibujos, cuadros, estatuas, proyectos de arquitectura e ingenieros;

Y,
c) La Dramatica: Obras teatrales y musicales.

1.3 Propiedad industrial

La Propiedad Industrial es una especie que comprende la propiedad intelectual; pero la
mayoria de autores han considerado que por su contenido propio debe ser una
propiedad de naturaleza especifica, en virtud de que entre ambas hay diferencias
notables, tales como su finalidad, pues la intelectual persigue comunicar una idea o
sentimiento, mientras que la industrial tiene un resultado practico y transformador de

3 Puig Pefia, Federico. Compendio de Derecho Civil Espaiiol, Tomo |l, Editorial Piramide, Madrid,
1976, Pag.401
* Sylvia Beatriz Espinoza Guzman. La Propiedad Intelectual, Usac, Guatemala, 1979, Pag.7
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materia; asi también es fundamental diferencia entre ambas, la importancia econ
que posee la propiedad industrial lo que no ocurre con la intelectual por lo que esta

requiere menor duracién y una proteccién mas flexible.

La licenciada Sylvia Beatriz Espinoza Guzman continda manifestando en su trabajo de
tesis, que el Derecho de Propiedad Industrial es “un conjunto de normas juridicas que
garantizan y protegen los derechos provenientes de la actividad comercial e industrial
de una persona, ya sea individual o juridica y asi, el inventor o descubridor protege la
creaciéon o descubrimiento y el productor, fabricante 0 comerciante garantiza los signos
especiales con los que aspira distinguir sus productos siendo su finalidad promover

mejoras y progreso en la industria™.

El licenciado Mantilla Molina indica el concepto de la Propiedad Industrial como “El
- conjunto de derechos conocidos con el nombre, mas o menos técnicamente apropiado
de Propiedad Industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la funcién de
distinguir, el grupo de los que tienen la funciéon de proteger la negociacion misma, de
aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de la explotaciéon. El primer grupo
lo forma el hombre comercial, la muestra y las marcas; el segundo las diversas clases

de patentes y los avisos comerciales.”

De todas las definiciones dadas por los anteriores autores se puede concluir diciendo
que la Propiedad Intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del
esfuerzo creador del hombre y algunas acfividades que tienen por objeto la divulgacion

esas creaciones.

El Convenio por el que se crea la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) sefala en su Articulo 2 que la propiedad intelectual se refiere a los derechos

relativos a las creaciones y a las actividades siguientes:

® Idem., Pag. 8
® Clemente Soto Alvarez. Prontuario de Derecho Mercantil, Editorial Limusa, México,1987, Pag. 44
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- Las obras literarias, artisticas y cientificas;

- Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas;

- Los fonogramas;

- Las emisiones de radiodifusion;

- 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 denominaciones comerciales, y

- Larepresion de la competencia desleal.

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.

El derecho de autor: incluyendo en dicho término los llamados derechos conexos, es
el conjunto de disposiciones legales que pemiten al autor de una obra, a los artistas, a
los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusion, evitar que otros
comercialicen, sin su autorizacion, su expresion creativa, su interpretacion o el trabajo

de divuigacion de sus expresiones creativas e interpretes.

La propiedad industrial: es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la proteccion
de las creaciones que tienen aplicacion en el campo de la industria y el comercio y la
represion contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los

llamados secretos industriales o secretos empresariales.

La clasificacién anterior obedece a que en el ambito internacional, las creaciones del
intelecto fueron separadas de esa forma al aprobarse los primeros acuerdos sobre
propiedad intelectual: el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial, que contenia disposiciones para la proteccién de las invenciones, las marcas,

5
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disposiciones para la proteccion de las creaciones literarias y artisticas.

1.4 Signos distintivos

Entre los que se encuentran:
e nombres comerciales;
e expresiones o sefales de propaganda,
e marcas, y

e patentes de invencién.

Denominador comun de éstos elementos es el ser bienes cuya existencia no se percibe
con los sentidos sino con la mente y que tienen un contenido patrimonial, ya que sobre
ellos es posible ejercitar un poder juridico. Se trata pues, de bines incorpéreos o

inmateriales.

Se entiende por bien incorpéreo o inmaterial, “una creacidén intelectual que,
perteneciendo a uno de los tipos de creaciones intelectuales tutelables, sea tutelada por
el ordenamiento juridico, tutela que a su vez es coordinada con la conversiéon de la
creacion intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a normas especiales
distintas para los diversos tipos de creaciones intelectuales tutelables”.

Podemos definir los signos distintivos diciendo que son aquellas creaciones
intelectuales juridicamente tuteladas, que identifican a la empresa, a sus

establecimientos y a sus productos.

La funcién distintiva la realizan los signos a través del cumplimiento de tres principios:

7 Edmundo, Vasquez Martinez. Instituciones de Derecho Mercantil, Servipensa, Guatemala, 1978 Pag.
273
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a) El de novedad, en virtud del cual el signo que comienza a utilizarse debe ser disti
de los anteriormente usados por otros competidores, pues de lo contrario en vez de

distincién se produciria confusion.

b) El de veracidad, conforme al cual el signo distintivo debe carecer de cualquier
indicacién que pueda inducir a engano a la clientela o en general a los terceros que

se relacionen con la empresa.

c) El de accesoriedad, respecto de la empresa, lo cual significa que normalmente el
signo distintivo no deberia transmitirse independientemente de la empresa misma.
No pueden usarse como distintivos: a) Palabras o figuras obscenas. b) Nombres que,
en castellano o en cualquier otro idioma, indiquen el articulo que trata de amparase su
especie o calidad. ¢) Escudos o emblemas de las diversas naciones, de los organismos
internacionales o de los partidos politicos. d) Figuras, palabras o combinaciones de
unas y otras que fonética o visualmente, puedan confundirse con distintivos usados
para el mismo tipo de mercancias o por empresas con finalidades similares a las que

trata de registrarlas.

El derecho al uso del distintivo, nace del registro del mismo; no puede alegarse el
derecho a un distintivo solamente por el uso, sino ha sido objeto de registro. El registro

se hace por un plazo determinado.

Quien tiene registrado a su nombre un distintivo de comercio, tiene derecho a usarloy a
oponerse a que otro lo use. El derecho de uso de los distintivos puede traspasarse. El
traspaso puede ser total, o sea que el anterior duefio enajena enteramente sus
derechos derivados del registro; en este caso, el traspaso se hace por escritura publica
la cual se inscribe en el mismo registro en que originalmente fueron registrados los

distintivos. &

® Roberto Lara Velado. Introduccién al estudio del Derecho Mercantil, Editorial Universitaria, El
Salvador, 1969, Pags. 183-184
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1.5 Marca:

Las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del entendimiento de que
es injusto presentar como propias las mercancias ajenas. Este pensamiento se
desarroll6 como parte del derecho de competencia desleal. Con el tiempo se asigné
importancia a la marca en si misma, diferenciandola de las mercancias, en atencién al
beneficio que presta a la comunidad y finalmente se le dio una posicién juridica
independiente de cualquier acto de competencia desleal. Hoy la marca también puede

servir para identificar servicios, asociaciones y certificaciones.

Gabriel Aviles sefala que la marca “es un signo distintivo con que un productor o un
comerciante sefala sus productos o mercancias para diferenciarlos de otros
semejantes. Realiza la funcién de indicar la procedencia de las mercancias (marca

comercial) o la propiedad de las mismas (marcas de fabrica)™

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios o, dicho en otras palabras, la
contrasefa con la cual el empresario diferencia el resultado material o tangible de su

actividad econémica.

La finalidad esencial de la marca no es dar a conocer la empresa ni hacer su
propaganda, sino formar una clientela para el producto, proporcionando a todos la
posibilidad de identificar en el mercado, mediante la contrasena, las mercaderias o

servicios deseados.

Para el licenciado Jorge Otamendi la marca es: El signo que distingue un producto de

otro o un servicio.

® Vasquez Martinez, Ob. Cit; Pag. 280
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premiando el esfuerzo del duefio de la marca quien vendera mas y asi aumentara sus
ganancias. Esto lo incentivara a mejorar aun mas la calidad de sus productos o
servicios, con lo cual contribuird a mejorar el nivel de vida de la poblacién. Sin marcas,
los esfuerzos seran vanos, el publico no podra distinguir los buenos productos de los

malos.°

Para Joaquin Garrigues la marca “es el signo diferenciador de las mercancias que se

fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa” "

Otro tratadista Argentino el autor Breuer Moreno define la marca como “el signo
caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de

su industria, comercio o explotacion Agricola”. 12

El guatemalteco Ernesto Ricardo Viteri Echeverria define la marca como “uno de los
signos distintivos usados por las empresas industriales, comerciales y agricolas con el
fin de identificar los articulos que producen o expenden y establecer su procedencia de

origen”.”®

Nuestra Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica,
define la marca en su Articulo 4 como “Todo signo denominativo, figurativo, mixto,
tridimensional, olfativo, sonoro, o mixto, que sea apto para distinguir los productos o
servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o juridica, de los

de otra y que pueda ser objeto de una representacion grafica”.

10 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, Pag. 7

" Garrigues, Joaquin. Curso de Derecho Mercantil, Tomo |, Editorial Purria, México, 1998, Pag. 256

2 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las marcas,
designaciones y nombres comerciales. Tomo 1, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1979, Pag.
14

'3 Viteri Echeverria, Emesto R. La proteccién marcaria y la legislacion guatemalteca, Universidad

Landivar, Guatemala, 2002, Pag.3
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1.5.1 Origen de la marca

La cultura griega y la romana han conservado también vestigios de las marcas que los
artistas e industriales utilizaban para la diferenciacién de sus creaciones. En la edad
media florecen ampliamente las marcas de los comerciantes (signa mercatorum), en
parte vinculadas al régimén privilegiado de los gremios y corporaciones (marcas
colectivas), en parte con el caracter de signos individuales, para distinguir las
mercancias propias, previo registro de la matricula de comerciantes. La marca colectiva,
mas que una marca en sentido moderno, era un sello de la autoridad con caracter de
garantia publica respecto de la fabricaciéon. La marca individual, en cambio designaba la
procedencia de la mercaderia, es decir, el fabricante. Esta marca individual es la que ha
sobrevivido en el derecho moderno, pero con sentido distinto al que tuvo en la edad
media. En primer término, por que la antigua marca llegaba a constituir una prueba del
derecho de propiedad o, al menos, una presuncién que descansaba en la aventurada
hipétesis de que el titular de la marca proveia de esta a sus propias cosas y no a las
ajenas, En segundo término, porque mientras en la edad media el productor o el
comerciante poseia tan solo una marca, hoy se tiene una marca por cada clase de
mercaderia, cosa que debilita la virtud diferenciadora en cuanto al negocio. A esto se
afade que por el hecho del trafico a distancia y la difusién de las actividades medidoras
del comercio, se han ido multiplicando las marcas a medida que la mercancia pasa por

distintas manos hasta el consumidor.'*
1.5.2 Naturaleza juridica de la marca

La doctrina, frente a la cual sea la naturaleza juridica de la marca, discute si se trata de
un derecho de la personalidad; de un derecho sobre un bien inmaterial; de un derecho
de propiedad; de un accesorio del derecho de la empresa. La doctrina mas reciente

ademas de sefalar su autonomia, considera que se trata de un bien inmaterial. En el

4 Sherwod. Ob. Cit., Pag. 251.
10
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derecho guatemalteco la marca es una cosa mercantil (Articulo 4° Inciso 3° Cédigo g, .
emala, Y,

Comercio), pertenece a la categoria de bienes muebles (Articulo 451 inciso 6° Cédigo
Civil)

1.5.2.1 Teoria del derecho de la personalidad

De conformidad con esta teoria, la marca es inherente a la persona que fabricé una
mercancia, puesto que la fabricacion de ésta le atafie a la persona individual. Hay
relacion directa de la marca con el titular de la misma y el hecho de que este consienta
la aplicacion de su signo distintivo sobre mercaderias. Lo que persigue esta teoria es

evitar confundir al usuario de la marca, con productos de otras empresas.
1.5.2.2 Teoria del monopolio

Segun esta teoria, se protege una marca cuando el legislador crea una ley tendiente a
regular la explotacion de una marca exclusivamente por una persona, como una
recompensa cuando ésta ha hecho méritos para ello. En este caso el derecho de la
marca se mueve en la esfera del derecho marcario como una facultad de limitar los

derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios. '
1.5.2.3 Teoria del derecho intelectual

Esta teoria considera la marca como producto de la creacién del intelecto, lo cual se
descarta, debido a que muchos signos marcarios carecen de toda originalidad creativa
o de esfuerzo intelectual que les haya dado origen y resultan simplemente de una
eleccidn arbitraria entre los numerosos signos de fantasia o de otro tipo que pueda

recurrir su titular.

'S Oscar Humberto, Gémez Coronado. Los efectos de la cancelacién de una marca por falta de uso a
partir de noviembre del afio 2005, D’jois impresos y mas, Usac, Guatemala, 2006, Pag. 5

11
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1.5.2.4 Teoria de la marca como propiedad

Existen autores que sostienen que la marca es un derecho de propiedad sui géneris
que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con caracteristicas
propias; el autor Justo Nava Negrete sostiene que la naturaleza juridica del derecho de
la marca es de orden publico y le niega personalidad juridica a la marca independiente
de la de su creador afirmando que no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el

aviamiento de la empresa.'®
1.5.2.5 Teoria de la marca como bien inmaterial

Esta teoria se debe a Kohler, quien no incluia los signos distintitivos. No obstante sus
seguidores incluyen las marcas entre los bienes inmateriales, es decir un elemento
susceptible de apropiacién, uso y goce, y transferencia.

La relacion que se establece entre el titular y la marca es una relacién real de
propiedad, no en los términos de Cdédigo Civil, sino en el sentido constitucional del

término propiedad.

Desde el punto de vista juridico, la relaciéon entre el titular y la marca es una relacion
real. De ella se desprende la posibilidad de disponer o gravar la marca por todos los
derechos reales establecidos en las leyes (prenda, usufructo, etcétera). Las marcas
pueden ser objeto de transferencia por todos los medios conocidos, y asi mismo de

contratos de licencia."”

'® Berta Leticia, Piedrasanta Llerena. La perdida de los derechos sobre la marca por el no uso, a la

luz de la legislacion nacional e internacional, Usac, Guatemala, 1997, Pag. 10

7 Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasse. Derecho de Marcas, Ediciones Rocca, Buenos
Aires, Argentina, 2000, Pag. 38
12
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1.5.3 Principios

Acerca de los principios que inspiran y fundamentan a la marca, los tratadistas Gabriel

Martinez Medrano y Gabriela Saucasse exponen los siguientes tres principios:'®
1.5.3.1 Principio de territorialidad:

El principio de territorialidad no surge de la ley, si no del derecho internacional. Un
estado no puede conceder un derecho de propiedad mas alla de donde llega su
soberania. Esto quiere decir que una marca concedida en un pais solo tiene valor

dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. Por mas que la marca extranjera esté
registrada en varios paises, el principio de territorialidad otorga preeminencia a la marca

registrada en el pais de origen.

Una excepcion legal al principio de territorialidad esta dada por la reinvidicacion de
prioridad unionista de una marca (Art. 4°. del Convenio de Paris), principio establecido
en el Articulo 18 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad

Industrial.

Se debe aceptar la fecha de prioridad de marcas procedentes de paises pertenecientes
a la Unidn de Paris, presentadas hasta seis meses antes de la solicitud, siempre que se
acredite la presentacion con la documentacion emanada de la oficina de marcas del

Estado de origen.

El efecto de prioridad, solo consiste en retrotraer la fecha de presentacion hasta la de la
prioridad invocada, sin perjuicio que la marca sea estudiada en cuanto a su

registrabilidad conforme el derecho.

'® Idem., Pags. 51-59
13
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De esta manera se crea la ficcion legal de que la solicitud ha sido presentada en el pais;

en la misma fecha de la prioridad reivindicada.

Otra excepciodn al principio de territorialidad esta dada por la llamada marca felle quelle

(tal cual es).

Si el solicitante lo peticiona, puede ser de aplicacion el Art. 6°. Quinquies del Convenio
de Paris, y por ello, en caso de que se acomparie la prueba de un registro regular en el
pais de origen del solicitante, la oficina nacional s6lo podra denegar el registro por
alguna de las causales establecida en el citado Art. 6°. Quinquies, seccion B del
Convenio, es decir, cuando afectan derechos adquiridos de terceros, o carecen de
distintividad, son descriptivas o usuales en el lenguaje corriente o por ser contrarias al

orden publico del pais receptor.
1.5.3.2 Principio de especialidad

Una marca protege a una designacion, dibujo, forma, etc., pero no para todos los
productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha
solicitado.

Esta limitacion se llama “principio de especialidad” y esta legisiado en el Art. 22 del
Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, en relacién con la solicitud, la que debera
indicar los productos o servicios que intente proteger, asi como la aplicaciéon de la

clasificacién internacional, dada por la clasificaciéon de Niza.

La totalidad de productos o servicios, para un mejor ordenamiento administrativo, se
encuentran ordenados en cuarenta y dos clases, que resultan uniformes para todos los
Estados que han firmado y aplican el Convenio de Niza sobre Clasificacion de

Productos y Servicios.

14




Republica, se utilizaba la clasificacion que establecia el Convenio Centroamericano
para la Proteccion de la Propiedad Industrial que fue aprobado por el Decreto 26-73 del
Congreso de la Republica, el cual fue quedando obsoleto con las nuevas tendencias de

los Convenios y Tratados Internacionales a los que Guatemala se adheria.

1.5.3.3 Principio atributivo:

El principio atributivo establecido en el Articulo 17 del Decreto 57-2000 del Congreso de
la Republica, Ley de Propiedad Industrial, el cual establece los requisitos para adquirir

el derecho al registro de una marca.

La oficina de marcas debe tener en cuenta unicamente los aspectos registrales, dando
preeminencia a la primera marca solicitada. Toda otra cuestiéon, tal como aspectos

contractuales, societarios, familiares, etc., debe ser dirimida via oposicion.

La unica excepcién que se puede introducir en sede administrativa al principio de
registralidad entre marcas, estd dada por la existencia de marcas notorias o
renombradas iguales o similares a la solicitada. En este caso, si el examinador juzga
que la marca anterior no registrada es notoria y que existe confusién con la solicitud,
debera correr una vista con fundamento en el Art. 6°. Bis del Convenio de Paris y en el
Art. 16, inc. 3°, del ADPIC.

1.5.4 Clases:

En la legislacion comparada y en la doctrina se distinguen varias clases de marcas:

a) Marcas de productos y marcas de servicios, las primeras son las que recaen
sobre las mercaderias o, en otros términos, sobre toda cosa susceptible de
circular en el mercado; las segundas, las que se refieren a la prestacion de

ciertas actividades.
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b) Marcas de fabrica y marcas de comercio, segun se utilicen por el productor o

el comerciante. Las primeras también se llaman marcas industriales.

c) Marcas registradas y marcas de hecho, distincibn que se basa en la
circunstancia de que la marca se haya o no registrado en la oficina estatal
correspondiente. En nuestro Derecho sélo gozan proteccion las marcas

registradas.

d) Marcas individuales y maracas colectivas, las primeras son aquellas que utiliza
unicamente el empresario al cual corresponden; las segundas, las que usan
varios empresarios miembros de una colectividad para distinguir productos de un
tipo determinado. Las marcas colectivas “se conceden a entidades o
asociaciones que tengan como finalidad garantizar el origen, la naturaleza o la
calidad de determinados productos o mercancias, contando precisamente con la
facuitad de conceder el uso de las propias marcas a los empresarios que

pertenezcan a la entidad o a la asociacion”. '°

La ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de

Guatemala contiene las siguientes clases de marcas:

Marcas Individuales: que se registran para distinguir los productos o los servicios de

una persona en particular.

Marcas Colectivas: que se registran para identificar los productos o servicios de un

grupo de personas que han sido autorizadas para utilizar las marcas.

'® vasquez. Ob. Cit., Pag. 282.
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cumplen un determinado estandar de calidad, controlado y certificado por la™

Marcas de Certificacién: que se registran para identificar mercancias o servicio
institucion propietaria de la marca, pueden ser utilizadas por varias personas.

Denominativas: Estan integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases o

letras.

Figurativas: Estan constituidas exclusivamente por figuras, retratos, escudos,
etiquetas, estampados, vinetas, orlas, lineas y franjas y combinaciones o
disposiciones de colores y otros signos similares.

Mixtas: Estan integradas por elementos denominativos y figurativos.
Tridimensionales: Cuando estan integradas por elementos, que sin ser
denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una funcién distintiva en el comercio,
mediante una particular forma, presentacién o acondicionamiento de los productos,
o de sus envases o envolturas.

Sonoras: Estan constituidas por elementos auditivos.

Olfativas: Estan constituidas por elementos perceptibles por el sentido del olfato.

1.5.5 Funciones de la marca

Para el Licenciado Jorge Otamendi, la marca tiene cuatro funciones: %°

% Otamendi. Ob. Cit., Pag. 8-11.
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Tradicionalmente se entendié que la marca identificaba el origen del producto. Asi
mismo servia para que el publico consumidor supiera quienes eran los distintos

fabricantes de cada producto.

Hoy en dia la funcién que cumple ha quedado superada, la marca no distingue origen.
Es mas, la gran mayoria del publico ignora quien es el fabricante de los productos que
adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca esta formada o construida por
el nombre del fabricante. Entonces la marca identificara también el origen del producto,

pero esta funcién sera secundaria.

Jorge Otamendi cita a MACARTHY el cual hace mencién a un fallo de un tribunal
norteamericano que data del afio 1933 en el que puede apreciarse la modificacién
sustancial del criterio sobre la funcién identificatoria del origen: “lo que quieren decir con
tal expresién es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que
lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que

productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre”.?!

El comprador supone que la misma marca esta relacionada con un mismo origen, aun
cuando sea un licenciatario (persona que ostenta un contrato de Licencia de Uso) el

que haya lanzado el producto o servicio al mercado.

1.5.5.2 Distincién de productos o servicios:

La verdadera y Gnica funcién esencial de la marca es distinguir un producto o un
servicio de otros. Si bien el saber quien es le fabricante del producto sera para muchos
un factor esencial para efectuar su eleccion, este dato lo encontrara fuera de la marca

que distingue el producto. La marca permite la distincion entre productos o servicios de

2! [dem., Pag. 9
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una misma especie. Si el signo en cuestidén no es apto para distinguir un producto

servicio de otros, entonces no podra ser marca en los términos sefalados.
1.5.5.3 Garantia:

Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es el de
garantizar una calidad uniforme. Juega desde luego un papel importante en esta
cuestion el precio que deba pagar el consumidor. Si la calidad es uniforme pero el

precio aumenta mucho, no siempre se volvera sobre la misma marca.
1.5.5.4 Publicidad:

Otra de las funciones que cumple la marca es la publicitaria. Otamendi cita a MATHELY
quien sefala: “sin una marca que la designe, no seria posible efectuar publicidad de un
objeto dado”.?? La marca es el tinico nexo que existe entre el consumidor del producto o

el servicio y su titular.

Sea que informen sobre el producto o servicio y sus caracteristicas o no lo hagan, quien
crea o adopta, cualquier signo como marca lo hara, por lo general, teniendo en cuenta
el grado de aceptacién que ella tendra como signo en el puablico.

1.5.6 Requisitos de formacion de las marcas

La formacién de las marcas estd sujeta a determinados requisitos que puedan

clasificarse en dos grupos:®®

?2 |dem., Pag. 10 ‘
%% vasquez. Ob. Cit., Pag. 283
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1.5.6.1 Requisitos de existencia:

a)

b)

La capacidad distintiva, se establece que la marca por sus caracteres especiales
debe ser susceptible de distinguir claramente los productos, mercancias o
servicios de una persona natural o juridica, de los productos, mercancias o

servicios de la misma especie o clase, pero diferente titular.

La independencia en la relaciéon con la utilidad o forma del producto, la ley
dispone a este respecto que no podran registrarse como marcas: los hombres
técnicos o comunes de los productos o servicios; las figuras, denominaciones o
frases descriptivas de los mismos; la forma usual y corriente de los productos o
mercancias; y los envases que sean del dominio publico o se hayan hecho de

uso comun.

1.5.6.2 Requisitos para la licitud

a)

b)

La novedad, implica que la marca debe ser distinta de los otros signos utilizados
en la plaza, ya que, de otro modo, no podria cumplir su funcién natural, por
cuanto en vez de ser un elemento diferenciador daria lugar a confusion. La
exigencia de novedad impide tanto la utilizacibn de marcas ya registradas por

otros como la utilizacidn de marcas susceptibles de conducir a error o confusion.

De conformidad con la ley, el orden publico y las buenas costumbres. La ley
establece diversas prohibiciones que tienen su origen en la tutela de intereses
publicos y privados y que la marca no debe violar. Entre dichas prohibiciones
estan las referentes al uso en la marca de las banderas y colores nacionales de
los Estados y Organismos Internacionales, sus escudos insignias y distintivos;
los disefios 0 monedas o billetes de curso legal y las reproducciones de titulos de
crédito y especies fiscales. El control de los requisitos tanto de existencia como
de licitud los ejerce, en primer término, el Registrador de la Propiedad Industrial
ya que sblo puede admitir las solicitudes de inscripcion luego de examinar

sucesivamente la licitud y la novedad de la marca.
20
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El Licenciado Jorge Otamendi indica que los requisitos de fondo que hacen al signo
son los que tradicionalmente la doctrina ha considerado y son: la novedad, la

especialidad y la licitud.

a) La novedad: El poder o caracter distintivo de un signo es la capacidad intrinseca
que tiene para identificar un producto o un servicio. Debe permitir al consumidor que

la diferencie del producto o de sus caracteristicas;

b) La especialidad: Debe permitir la diferenciacién de esa marca de otras anteriores,
quiere decir que ésta sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con

anterioridad;

¢) La Licitud: No debe estar prohibido su registro o esté prohibido por alguna

disposicion de la ley.?*

2 Otamendi. Ob. Cit., Pag. 128
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CAPITULOII
2. LA MARCAEN LA LEGISLACION GUATEMALTECA

La Constitucion Politica de la Repulblica de Guatemala reconoce y protege el derecho
de libertad de industria y de comercio, asi como el derecho de los inventores, derechos
inherentes a la persona humana, garantizando el goce de la propiedad exclusiva de sus
creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la
Republica de Guatemala es parte. Por lo que fue creado el Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, que regula lo concerniente a la
marca, su procedimiento de inscripcion, vigencia, la forma de transmitirse, cuales son
las causales para extinguir el registro de una marca, la forma en que ésta debe
utilizarse. Esta legisiacién nos servird de base para hacer el estudio del procedimiento
que senala la ley guatemalteca para realizar la cancelacién de la marca por falta de uso.
Para un mejor entendimiento sobre el uso adecuado de la marca se hace referencia a lo
que establece el tratadista argentino Jorge Otamendi, aplicado a la legislacién

guatemalteca.
2.1 Adquisicion

Tres son los sistemas de adquisicion del derecho a las marcas que existen en la

legislacion comparada:

1) el de la prioridad de uso, también llamado sistema tradicional, en el cual la marca
se adquiere por el primero que hace uso de ella para distinguir sus productos:®®

2) el de la prioridad de registro, conforme al cual la marca corresponde al primero
que la registra y por consiguiente, es la inscripcion en el registro de marcas la que
da lugar al nacimiento del derecho;

% Vasquez. Ob. Cit., Pag. 284
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3) vy el del efecto atributivo diferido, para el cual la prioridad de registro es
impugnable durante un plazo por no haber prioridad de uso, para este sistema
durante un tiempo el registro sélo tiene un efecto declarativo, trascurrido el cual
asume un efecto atributivo, por consiguiente, el derecho a la marca no queda
consolidado sino hasta que ha trascurrido el plazo determinado por la ley, plazo

que permite al que tenga prioridad de uso hacer valer la nulidad del registro.

Nuestra legislacion adopta el sistema de prioridad de registro, ya que la ley de
propiedad industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica establece que la
prioridad de una marca se adquiere por el registro de la misma... y se prueba con la
certificacion de registro, extendida por la autoridad competente. La propiedad de una
marca y el derecho a su uso exclusivo se adquiere Unicamente en relacién con los
productos, mercancias y servicios para los que se haya solicitado y que estén

comprendidos en una misma clase.

2.2 Procedimiento para inscribir la marca

El procedimiento administrativo para registrar las marcas esta regulado en la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, del Articulo 22 al
30.

A. Solicitud.
La que contendra:

a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha
representacion;
b) Lugar de constitucion, cuando el solicitante fuese una persona juridica;
c) La marca cuyo registro se solicita y una reproduccién de la misma cuando se trate de
marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales con o sin color;
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d) Una traduccion simple de la marca, cuando estuviese constituida por algin ele
denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del espariol;

e) Una enumeracion de los productos o servicios que distinguira la marca, con
indicacion del namero de clase (segun el Arreglo de Niza);

f) Las reservas o renuncias especiales;

g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripcion grafica y adjuntar
una reproduccién magnética de la misma;

h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripcion grafica y se puede
adjuntar a la solicitud la féormula quimica o el procedimiento;

i) El pais de origen del signo. (Se podra invocar prioridad).

Con la solicitud debera adjuntarse:
- El comprobante de pago de la tasa establecida;
- Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea denominativa, tres
ejemplares de su reproduccién en material de apoyo, para el caso de marcas
sonoras y auditivas, para el caso de marcas olfativas tres copias de las féormula

quimica o procedimiento.
Presentada la solicitud, el Registro anotara la fecha y la hora de su presentacion, le
asignara un numero de expediente y entregara recibo de solicitud y de los documentos

presentados al solicitante.

B. Examen de forma y fondo:

El Registro procedera a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos en la ley, si no lo cumpliera se dejara en suspenso y requerira al solicitante
que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisién, bajo
apercibimiento de que si no lo hiciere se tendra por abandonada la solicitud, luego, si la
marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos
en la ley, se notificara al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisién y
le dara un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto, si no contesta o

25




haciéndolo persisten las objeciones, el Registro dictara resolucion fundame

rechazando la solicitud.

C. Publicacion de la solicitud:

Si no se encontrase obstaculo a la solicitud o superado, el Registro emitira el edicto
correspondiente, que debera publicarse en el Diario Oficial tres veces dentro de un

plazo de quince dias, a costa del interesado.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la dltima publicacién del edicto el solicitante
debera presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del Diario Oficial en
donde el mismo aparecié publicado, si no se cumple se tendra por abandonada la

solicitud.

D. Oposicién:

Cualquier persona interesada podra presentar oposicién contra la solicitud de registro
de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera
publicacién del edicto, debiendo indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que

se basa, acompanando u ofreciendo los medios de prueba en que se funda.

E. Resolucion:

Transcurrido el plazo para formular oposicion sin que se hubiere presentado oposicién
alguna, el Registro ordenara que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a
inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro.

El registro de una marca se hara sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la

exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.

Los efectos del registro de una marca son, en primer término, el derecho al uso
exclusivo que implica la facultad de oponerse a que la registre otra persona, a hacer
cesar el uso o imitacion indebida y hacer que se prohiba la importacién o internacion de

mercaderias que ostenten dicha marca; obtener resarcimiento de dafios y perjuicios por
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el uso abusivo de la marca y denunciar los delitos previstos y sancionados por

asi como actuar de parte acusadora en los juicios correspondientes.

El propietario de una marca puede otorgar licencia de uso de la misma a una o varias
personas, en forma exclusiva o no exclusiva respecto de determinado territorio,
reservandose o no el uso simultaneo. La licencia se concede por contrato y confiere al

licenciatario derechos similares a los del propietario.

2.3 Vigencia del registro y renovacion

El registro de una marca tendra vigencia por diez afios, contados a partir de la fecha de
la inscripcion. Podra renovarse indefinidamente por periodos iguales sucesivos de diez

afos, contados a partir de la fecha de vencimiento.

La renovacion debera solicitarse dentro del afio anterior a la expiracibn de cada
periodo, pudiendo presentarlo dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la
fecha de vencimiento, debiendo pagar ademas de la tasa de renovacién el recargo que

se establezca.

Se asentara la renovacion sin mas tramite mediante razon efectuada en la inscripcion
de la misma, no siendo objeto de examen ni de publicacion y producira efectos desde la
fecha del Gltimo vencimiento, entregando al titular un certificado que acredita la

renovacion.

2.4 Transmision de la marca

Respecto de la transmisién de las marcas cabe sefialar, segun el Licenciado Clemente
Soto: %

% Soto Alvarez. Ob. Cit., Pag. 45
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a)

b)

Que la transferencia de la empresa conlleva la de la marca o myrgas

relacionadas con su giro, ya que constituyen elementos de la misma. A es

efecto el Cédigo de Comercio establece que todo contrato sobre una empresa
mercantil, que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta,
comprende los signos distintivos.

Que puede excluirse la marca o las marcas de una empresa que se transmite,
mediante pacto expreso o bien si, enumerandose los elementos de la misma que
se han tenido en cuenta, no se incluye entre ellos a la marca o marcas en

cuestion.

Que el propietario de un marca que tenga prioridad segun la ley, puede traspasar

su dominio o derecho por acto entre vivos o0 por causa de muerte.

El contrato debera constar por escrito, en escritura publica o documento privado con

firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento

debera ser debidamente legalizado y, si el mismo se encontrara redactado en idioma

distinto al espaiol, debera contar con traduccién jurada. Se debera anotar el cambio en

la inscripcion de la marca.

2.5 Causales para extinguir el registro de una marca

El Articulo 62 del Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala,

Ley de Propiedad Industrial establece las causales de extincién, siendo estas:

a)
b)
c)
d)
e)

Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo la renovacion;
Por cancelacién a solicitud del titular;

Por cancelacion debida a la generizacion de la marca;

Por falta de uso de la marca; y

Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

28

[4
Jlomaia, C:



s TN

N

2.5.1 Por vencimiento del plazo

La marca se concede por el término de diez afios. Vencido el cual, sin que su titular
ejerza el derecho de renovar el registro, el derecho se extingue indefectiblemente, la
marca quedara en dominio publico y cualquiera podra apropiarse nuevamente del signo.

Opera de pleno derecho y puede ser declarado de oficio o a solicitud de parte.

2.5.2 Por cancelacién a solicitud del titular

Esta se puede pedir en cualquier tiempo por el titular, asi como la restriccién en cuanto
a los servicios o productos que ampara. Y la solicitud de cancelaciéon debera contener
firma legalizada por notario. La marca quedara en dominio publico y cualquiera podra

nuevamente apropiarse del signo.

2.5.3 Cancelacion por generizacion de la marca.

Cuando el titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en el nombre
genérico de uno o varios productos o servicios. Entiéndase cuando la marca haya
perdido su caracter distintivo ante los medios comerciales y el publico. La autoridad
judicial competente podra ordenar la cancelacion del registro y limitar su alcance, a

pedido de cualquier persona interesada.

2.5.4 Por falta de uso de la marca

La ley establece que a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al
titular del registro de una marca, la autoridad judicial competente cancelara el registro
de una marca cuando esta no se hubiese usado durante los cinco anos precedentes a
la fecha que se promueva la acciéon de cancelacién. La solicitud de cancelacién no
procedera antes de transcurridos cinco afos contados desde la fecha del registro de la
marca. La cancelacion de un registro por falta de uso también podra pedirse como
defensa contra una objecion del Registro, una oposiciéon de tercero al registro de la
29
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judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco afios desde la
fecha de concesion del registro respectivo, tal uso impedira la cancelacién del registro
solo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que

se hubiese solicitado la cancelacion.

Cuando la falta de uso sélo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para
los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelacién del registro se resolvera en
una reduccion o limitacion de la lista de productos o servicios respectivos eliminando

aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Se entendera que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la dimensién del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se
trate y las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacion. También
constituye uso de la marca su empleo en relacidbn con productos destinados a la
exportacién a partir del territorio nacional, o en relacién con servicios brindados en el

extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada debera usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin
embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece
registrada sélo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran
la identidad de la marca, no sera motivo para la cancelacién del registro ni disminuira la
proteccion que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello sera considerado como efectuado por el titular del

registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

No se cancelara el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se

debiera a motivos justificados. Se reconoceran como tales las circunstancias que surjan
30
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requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular de la marca. El uso
de la marca se acreditara por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que

la marca se ha usado efectivamente.

2.5.5 Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente

Ofras de las causales para que un tribunal competente declare la extincion de un
registro son la Nulidad o Anulacién de un registro y éstas podran plantearse si el
registro se obtuvo en contravencion a lo establecido en la ley, con respecto a las
marcas inadmisibles por razones intrinsecas (Articulo 20) o marcas inadmisibles por

derechos de terceros (Articulo 21).

La ley establece que si el registro se obtuvo en contravenciéon a lo dispuesto en el
Articulo 20, o si el registro se ha obtenido de mala fe, este adolecera de nulidad
absoluta, y sera revocable en cualquier tiempo.

Pero si el registro se obtuvo en contravencion del Articulo 21, el registro sera anulable.

La accion sélo podra plantearse por el perjudicado o afectado en el asunto.

El Tribunal competente para esta clase de acciones es un juez civil y mercantil de

primera instancia, a través de un juicio oral.
2.6 El uso de la marca

E!l uso debe efectuarse para evitar que la marca se cancele. Juega asi el uso un papel
esencial en la vida del registro, ya que sin él, ésta, en algin momento, se interrumpiria.

No existen definiciones legales con respecto al uso, pero la jurisprudencia de diferentes

paises han establecido una pauta interesante para la determinacion del uso, diciendo
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mercado y ponderar que la norma considera equivalentes la utilizacién y la

comercializacion. En fin, el término utilizacién cubre todas formas en que una marca

puede hacerse advertible en el mercado™’

Para el Licenciado Jorge Otamendi la marca se conserva a través del uso y hace
mencion de las siguientes caracteristicas para establecer si se ha usado o no la

marca.?®
2.6.1 La aplicacion de la marca

La ley nos dice que el uso tiene que darse en la comercializaciéon de un producto o en la

prestacién de un servicio.

En lo referente a los servicios, desde que no son cosas tangibles, la cuestién no ofrece
mayores dificultades. Bastara con que se ofrezca la prestacion de un determinado

servicio, o bien se lo preste, distinguiéndolo con una marca.

Con relacién a los productos la cosa no es tan sencilla. Puede parecer que si el
producto o su envase no llevan aplicadas las marcas, no hay tal uso. Si no hay una
marca sobre el producto o su envase, entonces ¢ Como puede distinguirse de otros? Sin
embargo, hay ciertos casos en los que sin aplicacion hay uso marcario. Por ejemplo una
piramide de jabones en una vidriera y delante de ellos un cartel que indica que ellos son
de la marca X. O también que Ia rﬁarca sblo aparezca en listas de productos y precios.
La falta de aplicacién dificultaria la prueba del uso, pero no alcanza a quebrar la

relacién marca-producto con el consumidor.

' Otamendi, Ob. Cit., Pag. 238
% |dem., Pags. 237-264.
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2.6.2 La comercializacioén y la prestacion

Se debe interpretar el sentido de las palabras comercializacidn y prestacion. La
exigencia legal es que el producto o servicio estén en el mercado. Es decir que la marca
sea un verdadero vehiculo para que el consumidor se encuentre con el producto o

servicio que desea.

Comercializacion debe ser entendida en sentido amplio que abarque no solo los actos
de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposicion del producto. Aqui
quedaran comprendidos los actos de venta, de alquiler y, los de donacién gratuita.

Hay uso de la marca, en la entrega de muestras gratis, la publicidad previa al
lanzamiento, las degustaciones, son algunas de las tantas formas en que una marca
puede aparecer en el mercado. Demostrando un uso relacionado con la

comercializacion.
2.6.3 Intensidad del uso

Ante el requisito legal cabe decir que tanto debe utilizarse una marca para cumplir con

él. No hay una respuesta unica en términos cuantitativos ni e términos geograficos.

La ley da solamente una pauta que es la relativa al uso dentro de los cinco afos. La
inclusién de la palabra “durante” nos dice que no se exige un uso constante e
ininterrumpido durante el mencionado plazo ¢Pero esto quiere decir que la
comercializacion de una sola unidad bastara? Entiendo que no. La exigencia legal es
gue las marcas sean utilizadas. Que el plazo sea razonable y que no se requiera un uso
ininterrumpido no significa que una fabricacién nominal sea suficiente. De la flexibilidad

de la norma legal no pueden extraerse conclusiones que la haga inoperante.

No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como
bien lo establecié un tribunal de alzada francés al tratar el tema: “la explotacion de una
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marca no es una nocién cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de
exteriores, sino esencialmente cualitativa’. (Ste. An Samu-Auchan c/Ste. An. StoloS;™
Cour de Douai (1re Ch), 20X-1975, Annuales de la Propité dustrielle, Artistique et
Littéraire, afio 1976, pag. 164)%°

El uso no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la
disposicion legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intencion clara,
seria e inequivoca de su titular, de comercializar un producto, o de prestar un servicio,

con la marca en cuestion.
2.6.4 El plazo de cinco afios

La ley permite que se declare la extincion de una marca no utilizada dentro de los cinco
afos previos a la iniciacién de la accion. Es decir que el titular de una marca tiene un
plazo de cinco afos para utilizarla, y no podra interrumpir ese uso por plazos mayores
de cinco afios. El plazo comienza a correr con el primer registro de la marca y sélo se

interrumpe ante un caso de fuerza mayor o con el uso efectivo.

La renovacién de la marca no otorga, como el nuevo registro, otro plazo de cinco afios.

La renovacién es una formalidad que no altera ni suple la obligaciéon esencial de uso.

La renovacién, como el nombre lo indica, permite la extensién de lo que ya esta vigente
y no el nacimiento de algo nuevo. Es por ello que se ha reconocido que la marca que
fue renovada durante la sustentacion del pleito de falta de uso debe caer, toda vez que
quien era titular de un derecho, légicamente no lo puede conservar ni proyectar en la

renovacion porque no puede mantener renovado lo que ya no tiene.

% Otamendi, Ob. Cit., Pag. 242
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2.6.5 Uso de la marca diferente de la registrada

La marca que debe ser usada es la que ha sido registrada, y tal cual ha sido registrada.
Asi, se ha decidido que se debe confrontar las marcas como fueron pedidas y no en
funcién del caprichoso uso que cada parte haga de marcas que no estan registradas
conforme la ley. Sin embargo, no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que
esta registrada. Es habitual que se registre una marca puramente denominativa y luego
se utilice con un tipo de letra especial. No hay duda de que esa leve diferencia en nada
influye a los efectos del uso y que se trata de la misma marca en multiples variantes.
Esto no parece necesario si la diferencia es minima. Desde luego que el titular tiene
todo el derecho, y por lo general conviene, para una mejor eventual defensa de la

marca, registrarla tal cual se usa.

Sucede también que la diferencia que se le introduzca no sea ya meramente tipografica,
sino se le agregue, por ejemplo una letra. El articuio 5°, seccién c), apartado 2° del
Convenio de Paris, establece al respecto: “El Empleo de un marca de fabrica o de
comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el
caracter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los
paises de la Unién, no ocasionara la invalidacién del registro, ni disminuira la proteccién

cedida a la marca”.

Esta norma no es aplicada al caso en que son dos las marcas registradas y uno solo el
uso, sino el caso en que hay una marca que ha sido levemente alterada en su uso sin

haberse transformado integramente en otra marca.

2.6.6 Quién debe usar la marca

El texto legal dice simplemente que la marca debe ser usada sin especificar sobre quien

pesa la obligacién. Es obvio que ello recae sobre el titular de la marca. Es de él de

quien depende la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo

directamente, o bien autorizando a terceros a hacerlo. Es importante destacar esto,
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puesto que no siempre sera el titular de la marca el que vendera el producto,
haber dado una licencia de uso y cobrar simplemente una regalia. Se ha reconoc
como un uso valido para evitar la extincién, el realizado por el titular de la marca en
forma conjunta con un tercero. Y también el realizado por un tercero con autorizacion
del titular de la marca. Puede también tratarse de productos fabricados en el extranjero
e importarse a nuestro pais por terceros para su posterior venta. Lo esencial a los

efectos del uso es que el producto con la marca en cuestion esté en el mercado.

No es uso valido el realizado sin la autorizacién del titular de la marca. Por ejemplo, el
que realiza un falsificador. Si no hay un consentimiento de uso, que sin duda existe con
todo producto lanzado al mercado por el titular de la marca o con su autorizacion, no se

cumple con el requisito legal.

Esta es la solucién que el ADPIC da en el articulo 19.2, en el que se establece que en
tanto el uso de la marca esté controlado por el titular de la marca, el uso debe ser

considerado suficiente.

2.6.7 Motivos justificados

La falta de uso es excusable sélo por motivos justificados. Al respecto debemos tomar
en cuenta lo establecido en el articulo 5°, seccion C, parrafo primero del Convenio de
Paris. Para esta norma hay que tener una causa justificada para no usar. Ahora bien, es
obvio que la legislacién puede fijar qué tipo de causas ha de considerar como
justificadas. Nuestra legislacion lo hace al admitir la justificacion valida del no uso a las

circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca.

El concepto de justificacién debe ser interpretado en forma prudente y amplia. No es
necesario que se decrete una guerra o que se queme una fabrica para justificar el no
uso. Sera suficiente que el uso, por razones ajenas al usuario autorizado, no pueda

desenvolverse en condiciones normales en le mercado.
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Una situacién clasica de justificacion se da cuando la fabricacion y venta del produ

lI .
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respectivo requiere una autorizacion gubernamental, como sucede con los produc
farmacéuticos y algunos productos quimicos para el agro. Este supuesto ha sido
expresamente reconocido en el ADPIC, en el Articulo 19.1 como un caso que justifica la
falta de uso al hablar de “otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios
protegidos por la marca’. Presentada la solicitud de autorizacion, el plazo para usar la

marca se interrumpe hasta tanto sea otorgada.

El ADPIC en su Articulo 19 da tres ejemplos de razones validas basadas en la
existencia de obstaculos a dicho uso: la falta de aprobacion oficial, las restricciones a la
importacion, y la existencia de otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o
servicios protegidos por la marca. Las restricciones a la importacion deben ser dificiles
de darse en la practica, salvo que la marca esté registrada para distinguir muy
especifico, que sblo puede ser fabricado con una materia cuya importacion esté
prohibida y cuya obtenciéon en el pais es imposible. El supuesto de los requisitos

oficiales parece estar ligado con el de la aprobacién.

2.7 Procedimiento para cancelar una marca por falta de uso en la legislacion

guatemalteca

Como ya se expuso en el apartado de las causales para extinguir el registro de una
marca, el efecto de la falta de uso es la extincién del registro y como lo establece el
Articulo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad
Industrial, éste se inicia por cualquier persona interesada ante un tribunal competente,
siendo éste un juez de primera instancia civil y mercantil, aplicando el procedimiento

del juicio oral, asi lo establece el Articulo 182 del mismo cuerpo legal.
Al Aplicar lo establecido en el Cdédigo Procesal Civil y Mercantil, que contiene el

procedimiento del juicio oral, se funda el procedimiento para la extincién del registro de

una marca por falta de uso de la manera siguiente:
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Se dara una audiencia por el plazo de tres dias a la persona interesa

solicit6 la cancelacién de la marca por falta de uso y al titular del registro;
En esta audiencia se dara una fase previa de conciliacién;

Si no llegan a una conciliacién, en ese mismo momento se contestara la
demanda, pudiendo ampliarse, opondran excepciones y presentaran pruebas,
correspondiéndole la carga de la prueba del uso de la marca al titular del registro

de la marca;

Si no pudiera presentarse toda la prueba en una misma audiencia, se podra

presentar dentro de quince dias mas;

Y extraordinariamente en una tercera audiencia por diez dias mas;

Los jueces, cuando alglin medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la

replblica, podran sefalar tiempos extraordinarios;

A criterio del juez, éste podra ordenar diligencias para mejor proveer en el

término de quince dias;

Dentro de cinco dias a partir de la Gltima audiencia, el juez dictara sentencia,

mandando a cancelar el registro de la marca.
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ESQUEMA DE LA CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA P
FALTA DE USO

Presentacion de la
solicitud ante Juez
de Primera Instancia
Civil y Mercantil

Audiencia por el plazo
de 3 dias, al interesado
y al titular del registro de
la marca

Fase de Conciliacion

Contestacién de la 2da audiencia de
demanda, Prueba, plazo 15
interposicion de dias

excepciones previas
y dilatorias, y se
ofrecen y presentan
los medios de
prueba

3ra audiencia de
Prueba, plazo 10
dias

Diligencias para
mejor  proveer,
plazo 15 dias

Sentencia, a los 5
dias de la (ltima
audiencia,

mandando a
cancelar el reaistro
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3. EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL PROCEDIMIENTO ACTUAL
PARA LA CANCELACION DE UNA MARCA ANTE EL REGISTRO.

El Registro de Propiedad Intelectual es el encargado de llevar a cabo el registro, la
cancelacion o modificacion de los diferentes signos distintivos, asi como de los
derechos de autor y derechos conexos, por lo cual es necesario conocer su estructura
organica, los principios establecidos en la doctrina para llevar el registro de los
diferentes actos que a éste se le solicita, y lo mas importante, establecer la forma y los
procedimientos actuales de inscripcion, modificaciéon y cancelacion una marca ante esta

institucion.
3.1 Registro de Propiedad Intelectual

"Es una dependencia de Ministerio de Economia, encargada de promover Ila
observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, asi como la inscripcién y
registro de los mismos". Acuerdo Gubernativo No. 182-2000 Reglamento Organico

Interno del Ministerio de Economia.”°

El Titulo IV, Articulo 162 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica, en su parte conducente establece que: “... es la autoridad
administrativa competente para: a. Organizar y administrar el registro de los derechos
de propiedad industrial; b. Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta
ley; c. Desarrollar programas de difusion, capacitacion y formacion en materia de
derechos de propiedad intelectual; d. Realizar cualesquiera otras funciones o

atribuciones que se establezcan por ley o en reglamento respectivo...”.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece en el Articulo 90, que: “El

Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economia responsable de

*°Registro de Propiedad Intelectual, Guatemala, 2009, http://www.rpi.gob.gt (2 de agosto de 2009)
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respecta a Propiedad Industrial le corresponde:

a) La organizacién y administracién del registro de los derechos de Propiedad Industrial,
en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisicién y mantenimiento de
los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y disefios

industriales;...

d) Proporcionar informacién al publico y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, asi
como aquella informacion y cooperacién técnica que le sea requerida por las

autoridades competentes;

e) Brindar asesoria técnica juridica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y
publico en general con relacion a la presentacion de solicitudes y al cumplimiento de los

requisitos y tramites establecidos en la Ley y en el Reglamento...”.
3.2 Antecedentes Histoéricos:

La primera Oficina de Patentes se creé dentro del Ministerio de Fomento, mediante una
legislacion especial en materia de Propiedad Industrial, segun el Decreto No. 148, de la
Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886. Luego fue creada la Oficina de Marcas y
Patentes, conforme el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924; ésta formé parte del
Ministerio de Economia y Trabajo el 4 de diciembre de 1944, segun Decreto 28.

El 16 de octubre de 1956, el Ministerio de Economia es separado del Ministerio de
Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes pasa a ser dependencia del Ministerio de
Economia segun Decreto Numero 1117, esta vez con el nombre de Registro de

Propiedad Industrial.

En el afio de 1983 el Registro de Propiedad Industrial suspendié sus actividades, del 13
de enero al 19 de julio de ese afio, segun Acuerdo No. 305-83, emitido por el Ministerio

de Economia.
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transformara el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad
Intelectual, siendo en la actualidad éste su nombre, el cual se encuentra ubicado en la
séptima avenida de la zona cuatro, en el edificio donde se encuentra el Registro

Mercantil, que es también dependencia del Ministerio de Economia.
3.3 Organizacion del Registro de la Propiedad Intelectual

El Registro estara a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus
funciones por uno o mas Sub registradores, quienes actuaran por delegacion del

registrador.

El Registrador y el o los Sub registradores deberan cumplir con los siguientes

requisitos:

- Ser Abogado y Notario

- Colegiado Activo

- Guatemalteco de origen

- Cinco afos de ejercicio profesional

Ademas el Registro tendra el personal que sea necesario para cumplir con sus
atribuciones, y podra solicitar y recibir a través del Ministerio de Economia la
colaboracién y apoyo de entidades internacionales, regionales o nacionales para el

mejor funcionamiento de sus funciones.
El Registro se organizara con los departamentos siguientes:
a) El Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos;

b) El Departamento de Patentes y Disefnos Industriales;
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c) El Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y
d) El Departamento Administrativo.

Cada departamento podra contar con el apoyo técnico de las asesorias que estimen

pertinentes.

El Departamento Administrativo estara a cargo de un Secretario General y velara por el
desemperiio eficiente y eficaz del Registro, supervisara la administraciéon financiera,

recursos humanos y los recursos de informatica y sistemas.

El portal de Internet del Registro de Propiedad Intelectual contiene la estructura

organica la cual se muestra en el anexo 1 de este trabajo de tesis.
3.4 Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual
3.4.1 Funciones del registrador:

El Articulo 92 del Reglamento de la ley de Propiedad Industrial contiene un listado de

diez funciones y que se resumen a continuacion:

“a) Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su
conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime

necesarios para resolver;

b) Autorizar con su firma y sello del Registro las inscripciones y anotaciones que

correspondan;

c) Emitir los certificados o titulos que acrediten la titularidad de los derechos inscritos,

asi como las reposiciones de éstos en caso de extravio o destruccion;...

g) Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual realice el

Registro;...”
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3.4.2 Facultades de los sub registradores

El Articulo 93 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial sefiala que los jefes de
departamento emitiran las resoluciones de tramite en los asuntos sometidos a su
conocimiento. Los Sub registradores autorizaran con su firma las inscripciones y

anotaciones que correspondan.
3.4.3 Departamento de marcas

Tiene a su cargo el trAmite de las solicitudes de adquisicién, modificaciéon vy
mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres
comerciales, expresiones o sefiales de publicidad y denominaciones de origen),
funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepcion, forma y fondo,
inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y
cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y

anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.
3.4.4 Departamento de patentes

Ingresar, analizar y clasificar la tecnologia contenida en los documentos de patentes,
con el fin de implementar el banco de datos para el examen técnico de fondo; asi como

llevar a cabo la difusidon de informacién tecnolégica contenida en dichos documentos.

Realizar el tramite técnico-administrativo de las diferentes solicitudes de patentes de
invencién, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de registro de dibujos y disefios
industriales, desde su ingreso hasta la obtencién del titulo o certificado respectivo.

3.4.5 Departamento de derecho de autor y derechos conexos

Segun el Decreto 33-98 del Congreso de la Republica, Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, y sus reformas contenidas en el Decreto 56-2000 del Congreso de
la Republica; se regula que es funcién del Registro de Propiedad Intelectual garantizar
la seguridad juridica a los autores, titulares de los derechos conexos y derechos
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patrimoniales y sus causahabientes; asi como dar la adecuada publicidad a las

actos y documentos a través de su inscripcion cuando lo soliciten los titulares.
3.5 Principios registrales que Informan al Registro de la Propiedad Intelectual:

Lo relativo al Registro de Propiedad Intelectual, se encuentra regulado basicamente en
el Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, en su reglamento Acuerdo
Gubernativo 89-2002, y en el Decreto 33-98 Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, por lo que su delineamiento esta delimitado en diferentes articulos, en donde

se encuentran algunos principios de tipo registral que son de caracter general y son:
3.5.1 Principio de publicidad

Al respecto de éste, nos indica el autor Luis Carral y de Teresa en su tratado de
Derecho Notarial y Derecho Registral, citado por el Licenciado Leopoldo Liu Gonzalez,
en su trabajo de Tesis, lo siguiente: “Este es el principio registral por excelencia, pues
no se concibe solo el registro plblico de la propiedad. El registro debe de revelar la
situacion juridica de los inmuebles y de toda persona, sea o no tercero registral o
interesado tiene derecho a que se le muestren los asientos del registro y de obtener
constancias relativas a los mismos.” *'

Este principio lo relacionamos con el caracter de publicidad que tiene el registro de
propiedad intelectual y el cual se encuentra regulado en el Articulo 163 de la ley de
Propiedad Industrial que indica: “El registro es publico y todos los libros y expedientes a
que se refiere esta ley pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la
que podra obtener fotocopias o certificaciones de ellos...” y el Articulo 17 del mismo
cuerpo legal que menciona que la propiedad de las marcas se adquiere por el registro y
se prueba con el certificado extendido por el Regisfro.

%' Leopoldo Liu Gonzalez. Ef Registro de Ia Propiedad Industrial, su organizaci6n y funcionamiento,
Usac, Guatemala, 1990, Pag. 9
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3.5.2 Principio de rogacién

El mismo autor Luis Carral y de Teresa cita lo siguiente: “El registrador no puede
registrar de oficio aunque conozca el acto o hecho que validamente haya de dar origen
a un cambio en los asientos del registro. Se requiere que alguien se lo pida; que alguien
haga una solicitud. Esta necesidad de instancia, es lo que se conoce como Principio de
Rogacion.” 3

El Articulo 2 de la ley de Propiedad Industrial indica que: “Toda persona individual o
juridica, cualquiera que sea su hacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y
gozar de los derechos que esta ley otorga” Al respecto de las solicitudes en general el
Articulo 5 indica: “Sin perjuicio de los demas requisitos especiales establecidos por
cada caso en la ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir con lo que resulte
pertinente con lo dispuesto en los articulos 61 y 62 del Cdédigo Procesal Civil y
Mercantil.”, asi como el Articulo 3 del reglamento, indica que debe contener toda
primera solicitud. El Articulo 6 de la ley hace mencién que toda solicitud debera ser
tramitada y resuelta por el Registro. Por lo que con los articulos anteriores se
demuestra que debe existir para cada tramite ante el Registro una la solicitud previa.

3.5.3 Principio de prioridad

Este principio nace de la posibilidad de que existan dos o mas titulos contradictorios.
Cita nuevamente el autor Luis Carral y de Teresa: “El principio de Prioridad es en lo que
en principio correspondera aquel otro tan conocido de que dos cuerpos no pueden
ocupar el mismo lugar en el espacio. Como ya hemos dicho, la regla romana de que el
primero que compre es el propietario, se transforma en la nueva regla de que es
primero en derecho el primero en registrarse.”

Al respecto el Articulo 17 de la ley de Propiedad Industrial indica: “... La prelacién en el
derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentacion

% 1dem, Pag. 10
% |dem, Pag. 11
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anterior, presentada en regla en algin Estado que sea parte de un tratado o convenio al
cual Guatemala estuviere vinculada, debiendo invocarse por escrito, hincando la fechay
el pais de la primera solicitud, este derecho tendra vigencia de seis meses contados a
partir de dia siguiente de la presentacioén de la solicitud prioritaria. Este principio esta

basado en el Convenio de Paris.

Una marca es inadmisible, segun el Articulo 21 literal a.”Si es idéntica o similar a una
marca o una expresion de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad

por un tercero...”
3.5.4 Principio de la fe publica registral

A este principio se le conoce como ‘Fides Publica”, se refiere a que los documentos
extendidos por el Registrador, estan revestidos de fe puablica de tipo registral, y por lo
tanto, estos son auténticos ante cualquier persona y el titular del derecho puede

disponer libremente del mismo.

Al respecto de éste principio el autor Luis Carral y de Teresa explica: “ Consiste este
principio en que solamente el titular del derecho puede disponer libremente del mismo,
es decir, lo inscrito en el Registro, es una verdad oficial y que por ello debe declararse

eficaz erga omnes.” >

Son aplicables a este principio los Articulos 17, que indica que la propiedad del registro
se prueba con el certificado extendido por el Registro, el Articulo 163 presume que son
de conocimiento publico los datos de las inscripciones y demas asientos que consten en
el Registro y, en consecuencia, afectaran a terceros sin necesidad de otro requisito de

publicacion.

*idem, Pag. 12
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3.5.5 Principio de especialidad

A este principio se le denomina doctrinariamente “Principio de Determinacion”,
denominaciéon que se considera adecuada si tomamos en cuenta la finalidad que lleva
el mismo, o sea el de determinar o precisar cual es la finca, cual es el derecho y quién
es el titular; ya que civiimente el mencionado principio establece que en el asiento de
los libros del Registro debe aparecer anotados con precisién a) la finca; b) el derecho; y

c) la persona o sea el titular.

Dicho principio se aplica al Registro de Propiedad Intelectual ya que el Articulo 30 de la
Ley de Propiedad Industrial indica: “La inscripcibn de la marca podra realizarse
manualmente o por medio electrénico o informatico adecuado, y debera contener: a)
Nombre, domicilio y nacionalidad del titular, y lugar de constitucion si fuese persona
juridica; b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso; ¢) La marca
registrada...” y asi para las expresiones o sefiales de publicidad, nombre comercial,
emblemas, denominaciones de origen, patente de invencién, modelos de utilidad y

disefos industriales

Los signos, patentes, disefios y derechos que se inscriben en el Registro de Propiedad
Intelectual son tan especiales que éstos deben estar clasificados en un listado conocido
internacionalmente y al respecto los Articulos 22 y del 194 al 166 del Decreto 57-2000
del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, establecen otro caso mas de
especialidad, ya que para inscribir los productos y servicios de una marca éstos
deberan indicar el numero de clase a la que pertenecen, para lo cual deben utilizarse
clasificaciones reconocidas internacionalmente, de esta forma podran ser inscritos los
derechos en todos los paises miembros de Tratados Internacionales en materia de
propiedad intelectual. La clasificacién de productos y servicios para el registro de
marcas, esta establecido en el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, en cuanto a las
patentes la clasificacion internacional de patentes esta establecido en el Arreglo de
Estamburgo del 24 de marzo de 1971 y para los disefios industriales el Arreglo de
Locarmo del 8 de octubre de 1968.
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3.5.6 Principio de Legalidad:

Este principio presume que todo lo registrado ha sido legalmente y el medio de lograrlo
es sometiendo los documentos a examen a lo que se llama calificacién registral. Si del
examen que se hace de los documentos se comprueba que faltan algunos requisitos
establecidos en la ley, se dara un tiempo razonable para subsanarios y de no hacerlo

podra rechazarse el documento.

Al respecto el Articulo 25 de la ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del
Congreso de la Republica, establece que dentro del procedimiento para inscripciéon de
una marca debe realizarse un examen de forma y fondo, debiendo cumplirse con los
requisitos establecidos en los articulos 5, 22, 23, y si no se cumpliere con dichos
requisitos se dejara en suspenso y se debera subsanar en el plazo de un mes, bajo
apercibimiento de que si no lo hiciere se tendra por abandonada la solicitud. Pero si
estuviera comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad, dara un plazo de dos
meses para que se pronuncie, trascurrido dicho plazo sin que se conteste o si persisten

el Registro dictara resolucion fundamentada rechazando la solicitud.

3.6 Procedimiento actual para cancelar una marca ante el registro de propiedad

intelectual

En entrevista realizada a la Licenciada Marina Giron Saenz, Sub Registradora General
del Registro de Propiedad Intelectual me indicé que la forma de cancelar el registro de
una marca es la que establece nuestra legislacion Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica, Ley de Propiedad Industrial, y que la divide de la siguiente manera:

3.6.1 Cancelacion administrativa de registros

Solamente existen dos casos en que el Registro de Propiedad Intelectual puede
cancelar Administrativamente un registro de marca y son las establecidas en las
primeras dos literales del Articulo 62 de la Ley de Propiedad Industrial:

50



7N

Nl

a) CADUCIDAD: Se da por vencimiento del plazo de un registro, opera de
derecho y puede ser declarada de oficio 0 a solicitud de parte.

b) VOLUNTARIA: El titular de una marca podra en cualquier tiempo pedir la
cancelacion de ese registro o a la restriccion en cuanto a los productos o servicios que
ampara. La solicitud de cancelacion debera contener firma legalizada por notario y
acompafar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

El formulario para estas cancelaciones lo podemos encontrar en el anexo 6 de este

trabajo de tesis y el procedimiento administrativo es el siguiente:

Instructivo para el registro de cambio de nombre, traspaso, licencia de uso y
cancelacion ante el registro de propiedad intelectual:

1. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la recepcion del Registro
Q.5.00.

2. Previo a ingresar la solicitud, en todos los casos y en especial cuando la solicitud
afecta a varios registros, el interesado debera constatar en la solicitud el tomo, folio y
registro respectivo, verificar si la informacién consignada en la solicitud concuerdan con
los datos del asiento del signo distintivo inscrito y objeto de la anotacién, a efecto de
evitar requerimientos o rechazos y por consiguiente obstaculos en el tramite de la

solicitud.

3. El interesado debera cancelar Q.200.00 por cada solicitud realizada (registro

afectado)

4. Llenar la solicitud y adjuntar (en un félder tamafio oficio y con gancho) los siguientes

documentos:

a) El documento por medio del cual se hubiere formalizado el traspaso, cambio de

nombre, licencia de uso o cancelacion, debidamente legalizado;
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adquiriente)

c) El comprobante de pago de la tasa de ingreso (Q.200.00)

5. Emitido el edicto, el cual tiene un costo de Q.50.00, se efectia la publicacion del
mismo por una sola vez, en el Diario Oficial, a costa del solicitante (excepto para la

cancelacion).

6. Se presenta la publicacion en el Registro para que se emita el titulo correspondiente.
Se tienen 6 meses después de la notificacion del edicto para acreditar las publicaciones

7. Se hace entrega del titulo respectivo, previa cancelacion de Q.50.00
3.6.2 Cancelacion judicial de registros

Estan comprendidos en las tres siguientes literales del Articulo 62 de la Ley de
Propiedad Industrial, se tramitan ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y
Mercantil, se sigue el procedimiento del juicio oral, establecido en el Codigo Procesal
Civil y Mercantil y la certificacion de la resolucion final se envia al Registro de Propiedad
Intelectual para que se haga la anotacién en el libro respectivo de la cancelacién y la
identificacion de las partes del proceso judicial. Pueden darse en los siguientes casos:

a) GENERIZACION DE LA MARCA: Este tipo de cancelaciéon se da cuando su titular
hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en el nombre genérico de uno
o varios productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Un ejemplo de generizaciéon se dio con la marca reconocida internacionalmente como
Aspirina de Bayer, en el caso de algunos productos farmacéuticos se establecia que no
contenian Aspirina, siendo esta una marca registrada por Bayer, interpusieron una
accion para que esos productos farmacéuticos dejaran de utilizar su marca, de lo
contrario la marca Aspirina de Bayer, hubiera sido cancelada por generizacion.
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b) FALTA DE USO DE LA MARCA: Esta cancelacion como ya lo he mencion
este trabajo de tesis en reiteradas ocasiones, se da cuando la marca no se ha usado
durante cinco afios precedentes a la fecha en que se promueva la accion de
cancelacion. Su tramite es judicial, a solicitud de cualquier persona interesada, previa

audiencia del titular.

La cancelacion por falta de uso puede ser parcial, cuando afecta solamente a uno o
algunos productos o servicios para los cuales hubiera sido registrada la marca. No
procedera la cancelacién por falta de uso, cuando se deba a motivos justificados, o sea,
que surjan circunstancias independientemente de la voluntad del titular de la marca y

que constituya un obstaculo al uso de la misma.

c) SENTENCIA EJECUTORIADA: Esta cancelaciéon se da en cualquier otro caso en
que el juzgador emita una resolucién y no se encuentre pendiente ningin recurso y

estén debidamente notificadas todas las partes.

La Licenciada Marina Girén, Sub Registradora General, explica que en estos casos se
ha dado mayormente por Nulidad o Anulacién del registro, esta clase de acciones
pueden plantearse si el registro se obtuvo en contravencién de lo dispuesto en los
Articulos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica. Asi también se han dado casos de cancelacidén de registros por accién de

Competencia Desleal.

Pude observar en los registros que del afo 2008 a septiembre del 2009, han sido
aproximadamente veintidés los casos que por alguna accién legal se han cancelado los
registros, y observé fisicamente los siguientes casos en que por orden de juez se
solicita la cancelacion del registro de una marca, ademas en la pagina de Internet del
Registro de Propiedad Intelectual se puede ver en el apartado de jurisprudencia los

casos mencionados y otros mas:

1.- Juicio Oral 01046-2009-00263 Oficial 2do. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil
y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelacién del registro marcario 121,210,
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folio 177, tomo 262 de marcas. Marca: REJIPLAS. Actores: Rejillas Plasticas

contra Famin, S.A.

2.- Juicio Oral C2-2008-8319 Oficial 1ro. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y
Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelaciéon por Falta de Uso del registro
112,669, folio 136, tomo 237 de marcas. Marca: Presto. Actores: AW Faber Castel, S.A.
contra Berol, S.A. de C.V.

3.- Juicio Oral 01046-2009-190 Oficial 5to. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y
Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelacion del registro marcario 73,628,
folio 471, tomo 158 de marcas. Marca: Drexter. Actores: Dexter Shoe Company contra

Carlos Enrique Estrada Palomo.

4 - Juicio Oral 01046-2009-00056 Oficial 4to. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil
y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelacién por falta de uso del registro
101,339, folio 127, tomo 214 de Marcas. Marca: Cott Beverages Inc. Actores: Pepsico
Inc. contra Cott Beverages Inc.

5.- Juicio Oral C2-2005-5317 Oficial 3ro. Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil y
Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelacion del registro marcario 84,995,
folio 315, tomo 181 de Marcas. Marca: Agenda Escolar. Actores: Miriam Eugenia Lopez
Miyares contra Irma Jannet Cabrera Morales.

6.- Juicio Oral 01043-2009-00145 Oficial 3ro. Juzgado Noveno de Primera Instancia
Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelacién por falta de uso del
registro 108,364, folio 138, tomo 228 de Marcas. Marca: Baby Dreams. Actores: Walter
Romeo Hernandez Galindo contra Absormex, S.A. de C.V.

7.- Juicio Oral C2-2003-9096 Oficial 3ro. Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil y
Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelacién del registro por Nulidad
Absoluta 124,301, folio 268, tomo 272 de marcas. Marca: Fom. Actores: Bolsas

Desechables y Plasticos, S.A. contra Grupo Industrial Diversificado, S.A. de C.V.
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marca: Cielo, cosméticos y perfumeria de toda clase. Actores: Jafer Limited contra
Henkel La Luz, S.A.

La Licenciada Marina Girén también me explicé que la cancelacién del registro de una
marca puede solicitarse por REINVINDICACION del derecho que le ampara el registro.
Este tipo de solicitudes se ha hecho solamente para el caso de las patentes de
. invencién, pero que los Tratados Internacionales lo contemplan y que por lo tanto son
de aplicacién en nuestro pais. Esta solicitud se hace judicialmente, a través del juicio
oral y la certificacion de la resolucién final es lo que sirve de base para que el Registro

de Propiedad Intelectual cancele el registro.

La Reivindicacion es la solicitud de un derecho que le pertenece a cierto titular y que es
sustraido por otra persona, por lo tanto si se ha adquirido el derecho de una marca y
ésta es utilizada por otra persona, el titular tiene el derecho de solicitar que se le

restablezca como de su propiedad.
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CAPITULO IV
4. DERECHO COMPARADO

Las marcas gozan de proteccion internacional desde luego que la circulacion de las
mercaderias no conoce limites y tiene por ambito todo el mundo. El comercio
internacional cada vez mas intenso ha hecho necesario la proteccion de las marcas en
el mayor numero posible de paises. Consecuencia de esa necesidad son los convenios

que se han celebrado y entre los cuales se destacan:

El Convenio de Paris de 1883 para la proteccion de propiedad industrial; el Arreglo de
Madrid de 1891 sobre registro internacional de las marcas de fabrica o de comercio y el
Arreglo de Niza de 1957 referente a la clasificacion internacional de los productos y de

los servicios a los cuales se aplican las marcas de fabrica o de comercio.

La Convencion General Interamericana sobre Proteccidon de Marcas y Nombres
Comerciales producto de la Conferencia Panamericana de Marcas de Fabrica reunida
en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en febrero de de 1928;

conocida también como “Convenciéon de Washington”.

El Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC), constituye el anexo 1C del acuerdo Marrakech por el que se
establece la Organizaciéon Mundial del Comercio, concertado el 15 de abril de 1994.

En éste capitulo se hace un estudio comparado con las legislaciones de los paises de
El Salvador, México, Argentina y Estados Unidos de América, y de la oficina de
patentes de los Estados Unidos de América, para lograr determinar la forma en que
estos paises aplicaron los tratados internaciones, ya mencionados, y la forma en que
cancelan los registros de marca por falta de uso, y de ésta forma determinar si es
aplicable en nuestra legislacion un procedimiento administrativo para la cancelacion de
la marca por falta de uso.
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4.1 Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial:

Este convenio tiene por objeto las patentes de invencién, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de

origen, asi como la represion de la competencia desleal.

En el siglo XIX, con el aumento del comercio internacional, muchos paises buscaron
asegurar proteccion reciproca para las marcas de sus nacionales por medio de tratados
bilaterales. Frecuentemente tales arreglos reciprocos formaban parte de tratados de
comercio, amistad y navegacion. Los resultados no eran satisfactorios y en la dltima
parte del siglo la demanda de un sistema mejor para facilitar el comercio internacional
llevé a la conclusion de la Convencion Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, conocida generalmente hoy como la Convencion de Paris. Data de 1883 y
fue revisada siete veces, en Brlcelas el 14 de junio de 1911, en la Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de

1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y la mas reciente el 2 de octubre de 979.
Principios de la Convencion de Paris
a) Principio de trato nacional:

Los nacionales de cualquier pais de la union establecida por la convencién gozaran en
todos los otros paises de la unién de los beneficios de la proteccién de marcas que sus
leyes otorguen a sus nacionales. El concepto de “tratamiento nacional”, como se llama
al principio en cuestion, ha significado que dentro de la union cada pais miembro trata a
los extranjeros como a sus propios nacionales (el subrayado es mio). Estamos aqui

ante una idea de cortesia pero no ante estandares normativos. Asi, si un pais eligiera

eliminar la protecciéon de las marcas, ello no violaria la convencion, puesto que ésta no

intenta exigir un nivel minimo de proteccion de marcas. La convencion tuvo el sentido

de asegurar los beneficios buscados por los tratados bilaterales precursores, que
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presumian a grandes lineas una paridad en el grado de proteccidon de

establecido en cada pais.

b) Principio de derecho de prioridad:

Es el concepto de un “tratamiento unionista”, que garantiza al titular de una marca en un

pais el derecho de prioridad (el subrayado es mio) de registrar solicitudes de la misma

marca en otro pais miembro de la unién dentro de un periodo de seis meses a partir de
la fecha de la primera solicitud. Antes de esta disposicion era necesario registrar
solicitudes simultaneas en todos los paises para asegurar la protecciéon internacional,
algo que era virtualmente imposible en las condiciones de esos dias y que aan hoy
carece de practicidad.

¢) Proteccion de la marca “tal cual es”:

Regulado en el Articulo 6 quinquies A -1) indicando que toda marca de fabrica o de
comercio regularmente registrada en el pais de origen sera admitida para su depésito y
protegida tal cual es en los demas paises de la union, salvo condiciones establecidas
en dicho convenio. Acompafiando el certificado de registro del pais de origen, expedido
por la autoridad competente. Significa que la marca extranjera puede ser protegida
para los mismos productos y exactamente en la forma bajo la cual fue depositada en el

pais de origen donde se cumplieron las condiciones para su validez.
d) Principio de independencia de las marcas:

El principio de independencia de la proteccion de la misma marca en diferentes paises
esta regulado en el Articulo 6 numeral 3) del Convenio de Paris el que indica que una
marca regularmente registrada en un pais de la unién, sera considerada como
independiente de las marcas registradas en los demas paises de la unién,
comprendiéndose en ello el pais de origen.
Otros temas tratados en la Convencion de Paris
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Falta de uso

Trata el tema de la falta de uso de la marca en el Articulo 5 seccién C uno, indicando
gue si en un pais fuese obligatoria la utilizacion de la marca registrada, el registro no
podra ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las
causas de su inacciéon. Dejando en libertad a los paises que formen parte de éste
convenio el plazo y el procedimiento para que quede sin efecto el registro de una marca
por falta de uso, sefialando como tnico requisito que se deba justificar las causas de la
falta de uso.

El articulo 6 quinquies C -1) establece que para que una marca sea susceptible de
proteccion deberan tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente

la duracién del uso de la marca (el subrayado es mio). Y no podran ser rehusadas las

marcas de fabrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas
protegidas en el pais de origen sélo por elementos que no alteren el caracter distintivo y
no afecten a la identidad de las marcas.

Anulacién del registro de la marca notonamente conocida

Otro tema importante es el de la anulacion del registro de la marca notoriamente
conocida. En el Articulo 6 bis del Convenio establece; “ 1) Los paises de la Union se
comprometen, bien de oficio, si la legislacién del pais lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o
de comercio que constituya la reproduccién, imitacidn o traduccion, susceptibles de
crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. QOcurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear
confusion con ésta. 2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la
60



AN

|
N

N

fecha del registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la ynion

tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicion

uso.

Andlisis juridico y comparativo del Convenio de Paris

Estableciéndose en éste articulo de una manera mas clara quién o quienes pueden
iniciar la solicitud de nulidad, el plazo y los motivos por los cuales una marca

notoriamente conocida debera ser anulada.

Como podemos observar el Convenio no dice cancelar el registro, sino “anular”; de igual
manera lo establece en el Articulo 5 seccion C uno, al regular lo relativo al uso de la
marca, difiriendo de la nulidad que establece nuestra Ley de Propiedad Industrial,
Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, en su articulo 67.

En algunos paises la falta de renovaciéon produce la caducidad del registro de la marca
y para que el titular de una marca tenga que evitar registrarla nuevamente el Convenio
establece en el articulo 5 bis un plazo de gracia para el pago de las tasas de
mantenimiento de los derechos, concediendo seis meses como minimo, para el pago de

dichas tasas.

- Transferencia del registro de una marca

La cesion o transferencia de la marca se regula en el articulo 6 quater que conforme |a
legislaciéon de un pais de la unién, la cesién de una marca no sea valida sino cuando
haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al
cual la marca pertenece, sera suficiente para que ésta validez sea admitida, que la
parte de la empresa o del negocio situada en este pais sea transmitida al cesionario con

el derecho exclusivo de fabricar o vender alli los productos que llevan la marca cedida.

Competencia Desleal
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Por altimo y no menos importante cabe mencionar la Competencia Desleal, la cﬁatgg <.

menciona en el Articulo 10 bis del Convenio de la Paris, indicando que, constituye acto
de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en

materia industrial o comercial. En particular deberan prohibirse:

1) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor;

2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor;

3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercié del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las

caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

4.2 Convencion General Interamericana de proteccion marcaria y comercial
(Convenio de Washington)

La Convencion General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial, se llevo a
cabo el 15 de febrero de 1928, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de
América, con el fin de revisar la “Convencién para la Proteccién de las Marcas de
Fabrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales” firmada en Santiago de Chile
el 28 de abril de 1923, e introducir reformas aconsejadas por la practica y el progreso
del derecho y animados para hacer compatibles los distintos sistemas juridicos que
rigen a las Republicas Americanas en materia de proteccion marcaria y comercial, la
represion de la competencia desleal y las falsas indicaciones de origen geografico.
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Estableciendo la igualdad de derechos que las leyes respectivas conceda q/év!os .
nacionales o domiciliados con relacion a las marcas de fabrica, de comercio (Priné‘?’b“mtat'sa“"”“’v‘
de Trato Nacional), a la proteccibn del nombre comercial, la represion de la
competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geograficos
de los demas Estados contratantes. La proteccion marcaria con el so6lo hecho de
solicitarla en cualquiera de los Estados que forman parte de éste convenio, previo

cumplimiento de los requisitos que establezca la ley nacional (Principio “Tal cual es”).

Dicta las bases para cancelar o denegar el registro o depésito de una marca por los

motivos siguientes:
“1) Los elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por ofra

persona en el pais donde lo solicita;

2) Que este desprovisto de todo caracter distintivo o consistan en palabras, signos o
indicaciones que sirvan en el comercio para designar la clase, especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de produccion, o
que son o hayan pasado a ser genéricas 0 usuales en el lenguaje corriente o en la
costumbre comercial del pais al tiempo que se solicite el registro o el depdsito,
cuando el propietario de la marca las reivindigue o pretenda reivindicarlas como

elementos distintivos de la misma;
3) Que ofenda a la moral publica o que sean contrarias al orden publico;

4) Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o

simbolos nacionales o de asociaciones de interés publico;
5) Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes tipicos o

caracteristicos de cualquiera de los Estados contratantes distinto al del origen de la

marca;
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6) Que tengan entre sus elementos distintivos principales frases, nombres o le a,,;\:‘.lmla ) W',V
que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o caracteristica de! mismo,
perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricacion, comercio o produccion de
articulos o mercancias de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera

de los demas paises contratantes”.

Asi como por no contar con autorizacioén de la autoridad competente, de las marcas que
incluyan banderas nacionales o de los estados, escudos de armas, sellos nacionales o
de los estados, dibujos de las monedas publicas o de los sellos de correos, certificados
o sellos oficiales de garantia, o cualquiera de las insignias oficiales, nacionales o de los

estados, o imitaciones de las mismas.
En el Articulo 6 se admite el registro o depésito y a proteger las marcas colectivas.

El Articulo 7 establece el derecho de oposicién, indicando que, “todo propietario de
marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, conforme la
legislaciéon interna, que tenga conocimiento que alguna persona o entidad use o
pretenda registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible
de producir confusidon o error en el adquiriente o consumidor de los productos ©
mercancias a que se apliquen, tendra derecho de oponerse...”

El Articulo 8 establece la Reivindicacidn del registro de una marca, indicando que,
‘cuando el propietario de una marca solicite su registro o depésito en otro de los
Estados Contratantes distinto al del origen de la marca, y se le niegue por existir un
registro o un deposito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta
semejanza capaz de crear confusion, tendrd derecho a solicitar y a obtener la
cancelacién o anulacion del registro o depésito anteriormente efectuado, probando
conforme los procedimientos legales del estado en que solicite la cancelaciéon: a) que
gozaba de proteccion legal para su marca en uno de los Estados Contratantes con
anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depésito que trata de anular; b) que
el propietario de la marca cuya cancelacion se pretende tenia conocimiento del uso,
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empleo, registro o depdsito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la ma

especificamente se aplique, con anterioridad a la adopcién y uso o a la presentacion de
la solicitud de registro o depésito de la marca que se trata cancelar; o ¢) que el
propietario de la marca, que solicite la cancelacion basado en un derecho preferente a
la propiedad y uso de la misma, haya comerciadc o comercie con o en le pais que se
solicite la cancelacién y que en éste hayan circulado o circulen los productos o
mercancias sefialados con su marca desde fecha anterior a la presentacion de la
solicitud de registro o depodsito de la marca cuya cancelacion se pretende o de la
adopcion y uso de la misma”.

También al igual que la Convencion de Paris trata el tema de la cancelacion de la
marca por falta de uso, aunque de una manera mas clara, regulado en el Articulo 9 de
la siguiente manera: “Cuando la denegacién del registro o depésito de una marca se
base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convencion, el propietario de la
marca de que se trate tendra el derecho de pedir y obtener la cancelacién de la marca
previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo a los procedimientos
legales del pais en que trate de obtener el registro o depésito de su marca que el
registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declara
abandonada una marca por falta de uso sera el que determine la ley nacional, y en su
defecto, sera de dos afios y un dia a contar desde la fecha del registro o depésito si la
marca no ha sido nunca empleada, o de un afio y un dia si el abandono o falta de

empleo tuvo lugar después de haber sido usada.”

Como se puede observar de la trascripcién de éste articulo que el Convenio de
Washington si da por los menos dos tipos de plazos para considerar la falta de uso de
la marca, y al igual que el Convenio de Paris no se dicta un procedimiento, si no que lo
deja a libertad de la legislacién de cada pais que forme parte del Convenio.

En cuanto al uso también indica éste Convenio en su Articulo 13 que no producira Ia'

cancelacion o anulacién del registro el hecho que el propietario lo use en forma distinta

de la que ha sido registrada, en cuanto a sus elementos secundarios no substanciales,
65

Lemata, O

que se funda la accion de nulidad, para los mismos productos o mercancias a qu&-



SECRETARIA 2 §
T
la lista original de productos. nala, S

Asi en otros articulos se trata los temas de la proteccion y la cesidn o transmision del
registro de una marca, indicando que se haran de acuerdo a la legislacion de cada pais
que forme parte del Convenio. Prohibe vy trata de injusta la competencia desleal,
considerando como competencia desleal “Todo acto o hecho contrario a la buena fe
comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o
mercantiles” Articulo 20, y de clara como actos de competencia desleal, los
establecidos en el articulo 21.

El Articulo 24 de la Convencién considera como “indicacién de origen o procedencia
geograficos, consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase,
envoltura, precinta, de cualquier articulo, producto o mercancia, directamente sobre el
mismo, el nombre geografico de una localidad, region, pais o nacionalidad
determinada...”. Se considera falsa e ilegal, y por lo tanto prohibida toda indicacién de
origen o precedencia que no corresponda realmente al lugar en que el articulo,
producto o mercancia fue fabricada, manufacturada o recolectada.

4.3 Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC)

e

En la ciudad de Marrakech, Marruecos, se llevé a cabo una convencion para establecer
la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), resultado de negociaciones comerciales
celebradas entre 1986 y 1994, incluido el GATT de 1994, y el AGCS, el acta final que
contiene la creacion de la OMC contiene seis acuerdos, siendo uno de ellos, el Acuerdo
sobre aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
por sus siglas (ADPIC) y en inglés (TRIPS), el cual se aborda la aplicabilidad de los
principios basicos del Acuerdo General de la OMC y de los acuerdos internacionales

pertinentes sobre propiedad intelectual, el reconocimiento de derechos de propiedad
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derechos, la solucién multilateral de diferencias.

En la Parte | del acuerdo se establecen las disposiciones generales y los principios
basicos, estableciendo en el articulo 1 los niveles minimos de protecciéon que seran los
consagrados en dicho Acuerdo; El Articulo 3 trata en particular un compromiso de trato
nacional en virtud del cual se debe conceder a los nacionales de las demas partes un
trato no menos favorable que el otorgado a los propios nacionales de una parte con
respecto a la proteccion de la propiedad intelectual. Contiene en el Articulo 4 la clausula
de la nacién mas favorecida, que es una novedad en los acuerdos internacionales
sobre propiedad intelectual, en virtud de la cual toda ventaja que una parte conceda a
los nacionales de otro pais debe hacerse extensiva inmediatamente y sin condiciones a
los nacionales de todas las demas partes, aun cuando tal trato sea mas favorable que el
gque oforga a sus propios nacionales excepto que se deriven de acuerdos
internacionales relativos a la proteccion de la propiedad intelectual que hayan entrado
en vigor antes del Acuerdo sobre la OMC, siempre y cuando que esos acuerdos se
notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminaciéon arbitraria o
injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

La Parte Il trata uno tras otro los distintos derechos de propiedad intelectual, siendo
estos:

1. Derechos de autor y derechos conexos

2. Marcas de Fabrica o de Comercio

3. Indicaciones Geograficas

4. Dibujos y Modelos Industriales

5. Patentes

6. Esquemas de Trazado (topografias) de los circuitos integrados
7. Proteccion de la informacion no divulgada

8

Control de las practicas anticompetitivas en las licencias contractuales
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constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacién de signos

gue sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas.” Indicando ademas que son objeto de proteccién los signos, tales como, las
palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los nimeros, los elementos

figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos.

En el numeral 3 de este Articulo se establece el uso obligatorio de la marca para
obtener su registro, sin embargo no sera condicion el uso efectivo para presentacion de

una solicitud de registro.

El numeral 5 norma lo relativo a la publicaciéon que podra hacerse antes o después del
registro, ofreciendo la oportunidad de pedir la anulacién o de oponerse al registro de un

a marca de fabrica o de comercio.

El Articulo 16 establece cuales deben ser los derechos minimos que se confieran a sus
propietarios, tales como: 1. “El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada
gozara del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o
similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que
se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion.” 2.” Si
una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomaran
en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del publico inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocion
de dicha marca.” 3.” bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales
una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de
esa marca en relacion con esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos
bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condicion de que sea probable
que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”
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En cuanto al término de la proteccion el Articulo 18 establece que éste serande, sieteG N
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afios, asi como el de cada una de las renovaciones y que se podra solicitai™Ta

renovacion indefinidamente.

El Articulo 19 establece como requisito para mantener el registro, el uso, “sélo podra
anularse después de un periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de failta de
uso, a menos que el titular de la marca de fabrica o de comercio demuestre que hubo
para ello razones validas basadas en la existencia de obstaculos a dicho uso.
Reconociendo como razones validas de falta de uso las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un
obstaculo al uso de la misma, como las restricciones a la importacion u otros requisitos

oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.”

En la legislacion guatemalteca se toma en cuenta lo regulado en este articulo, ya que
se establece que como unico caso de justificacion para que no se cancele el registro de
una marca por falta de uso es que demuestre que existen circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un
obstaculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importacién u otros

requisitos oficiales.
4.4 ey de marcas de El Salvador

Estd contenida en el Decreto No. 868 emitido por la Asamblea Legislativa de la
Republica de El Salvador, la que fue promulgada en el mes de junio del afo dos mil

dos.

En los Considerando se establece que su legislacion debe garantizar, en materia de
propiedad intelectual, estandares de proteccion que contempla el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el
cual conforma el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio. Y que el Convenio Centroamericano para la
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Proteccion de la Propiedad Industrial no responde adecuadamente a los

. . . . “ay n»
resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nueuzg. S

tecnologias, por lo que se decreta la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

contenida en 117 Articulos, 12 Titulos.

El Titulo |, contiene las Disposiciones Generales, el Articulo 2 hace referencia a algunas

definiciones, entre las que se encuentra la definicion de marca, la que literaimente dice

“Marca: Cualquier signo o combinacion de signos visualmente perceptibles que, por sus
caracteres especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una
persona natural o juridica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza,

pero de diferente titular;”

El Titulo |l contiene las disposiciones referentes a la Marca. El Articulo 4 regula los
signos que pueden constituir marca, en lo que a diferencia de nuestra legislaciéon, no
constituyen marca las sonoras y olfativas, seran puramente denominativas y figurativas.

El Articulo 5 regula que el derecho de propiedad de la marca se adquiere por su
registro, el principio de prelacion y el principio de trato nacional, haciendo mencién que
salvo mejor derecho de las marcas notoriamente conocidas. Menciona éste Articulo el
uso potestativo de la marca para comercializar un producto o servicio, que a diferencia
de nuestra legislacion éste debera ser facultativo, no siendo necesario probar el uso

previo para obtener el registro de una marca.

El procedimiento para la inscripcion de una marca es practicamente el mismo sefialado
en nuestra legislacion con pequefas diferencias, el cual se encuentra regulado del
Articulo 10 al 20.

El Articulo 21 regula lo relativo al plazo de proteccion del registro de una marca, que
sera de diez afos, la cual podra renovarse indefinidamente, el procedimiento para
renovar el registro de una marca es igual al que contempla nuestra legislacion, inclusive

la prorroga que sera de seis meses.
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El Articulo 31 regula la transferencia de la marca, la cual se podra transferir pyyacto i
- . - -y ‘:/E’m 2, G. ad
entre vivos o via sucesoria, la cual se debera realizar por escrito e inscribirse enel-—"

1

Registro, puede hacerse independientemente de la empresa con respecto de uno,
algunos o todos los productos o servicios para los cuales esta inscrita la marca, y la
transferencia de la empresa implica la transferencia del derecho de toda marca que sea
elemento de la empresa. Asi también se puede conceder licencia de uso de la marca, la

que debe constar por escrito e inscribirse en el Registro.

El capitulo VI del Titulo Il regula las formas de terminacion del registro de una marca,
siendo estas:

- Nulidad del Registro

- Cancelacién del Registro a pedido del titular

- Caducidad del Registro de una marca

El Articulo 39 indica que a pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al
titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarara la nulidad del
registro si este se efectué en contravencién de algunas de las prohibiciones
establecidas en la ley (inadmisibilidad por razones intrinsecas y por derechos de

terceros).

Si es por contravenciéon de derechos de terceros la accion debera iniciarse dentro de los
cinco afos posteriores a la fecha del registro. No prescribe si la prohibicion se hizo de

mala fe.

El Articulo 40 indica que el titular del registro de una marca podra pedir en cualquier
tiempo la cancelacién del mismo ante el Registro. Y si apareciera inscrito algtin derecho
a favor de tercero, la cancelacion procedera previa presentacion de una declaracion
jurada, legalizada ante notario, otorgada por el tercero, dando su consentimiento para la

cancelacion.
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Andlisis juridico comparativo de la Ley de Marcas de El Salvador

Como se puede observar hay diferencias con lo regulado en nuestra legislacion,
podemos mencionar, las causales para extinguir un registro, ya que solamente se
contemplan tres y en nuestra legislacion son cinco causales, deja afuera la cancelacién
debida a la generizacidon de la marca y la mas importante y de lo que trata esta tesis, la
falta de uso de la marca, y de esta forma no se aplican los tratados internacionales que
ya he hecho mencion, en especial el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ~ADPIC- del que se basa segun los
considerandos de esta ley, ademas al tratar solamente el tema de la nulidad, deja fuera
otras opciones por la que a través de sentencia ejecutoriada puede cancelarse el

registro de la marca.

4.5 Ley de propiedad industrial de México

La Ley de Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion de los
Estados Unidos mexicanos el 27 de junio de 1991 y su Ultima reforma el 25 de enero de
2006. Consta de Siete Titulos, 229 Articulos y catorce articulos transitorios.

Uno de los objetivos de la ley regulado en el Articulo 2, establece que protegera la
propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de patentes de invencion;
registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicacion de nombres comerciales; declaracién de proteccion de denominaciones de

origen, y regulacion de secretos industriales.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tendra a su cargo entre otros:

“Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de los derechos de
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propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones admirjste

correspondientes, conforme lo dispone la Ley y su reglamento...” N
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El Titulo Cuarto trata el tema de las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales.
Definiendo a la Marca como: “todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado” y que el derecho a su uso exclusivo

se obtiene mediante su registro en el Instituto.

El Articulo 89 indica qué signos pueden constituir una marca, incluyendo a las
denominativas y figurativas, dejando fuera, también esta ley, las sonoras y olfativas.

El Articulo 90 indica lo que no puede registrarse como marca. Esta ley utiliza la
clasificacion para los productos o servicios que establezca su propio reglamento, lo
contrario a nuestra legislacion que se basa en lo que al respecto dictan los tratados
internacionaies, debiéndose utilizarse la clasificacion internacional de producios y

servicios establecido en el Arreglo de Niza de 1957.

El registro de la marca durara diez aios, la que podra renovarse por periodos iguales,
el Articulo 134, establece que la renovacion debera solicitarse seis meses antes de su
vencimiento, asi como una prorroga de seis meses después de su vencimiento, si no se

hace la renovacién en ese tiempo el registro caducara.

El procedimiento para la inscripcion de un marca es similar al establecido en nuestra
legislacion, se presenta la solicitud, cumpliendo con ciertos requisitos, se realiza el
examen de forma y fondo, se da la oportunidad de subsanar errores, no establece la
oposicioén, pero si el registro que se solicita tiende a la confusion de otros registros ya
existentes, se podra solicitar la nulidad, la caducidad y la cancelacién, concluido el
tramite se expedira el titulo como constancia de su registro, el que debera publicarse en

la gaceta.
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referente a la marca notoria, el capitulo V! de las licencias y transmision de derechgg;——"

En los Articulos 117 y 118 contienen el principio de prioridad, el capitulo Il bis re

las cuales deberan ser inscritas ante el Instituto para que pueda surtir efectos contra
terceros, lo novedoso de esta ley es que establece lineamientos para el contrato de

franquicia.

El capitulo VIl regula la nulidad, la caducidad y la cancelacion del registro. Sera nulo
cuando: l.- se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de la ley; Il.- que la
marca sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra que haya sido usada en el
pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud; Iil.-
que el registro se haya otorgado con base a datos falsos contenidos en la solicitud; IV.-
se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion; V.- el agente, el
representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de
confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. La accion de
nulidad podra ejercitarse dentro de un plazo de cinco afos contados a partir de la fecha
en que surta sus efectos la publicacién dei registro en ia Gaceta, excepto las reiativas a
los numerales | y V que podran ejercitarse en cualquier tiempo y el numeral Il que podra

ejercitarse dentro del plazo de tres anos.

{ os Articulos 153 y 154 establecen que el registro de una marca podra ser cancelado si
su titular ha provocado o toierado que se transforme en una denominacion genérica, asi

como que el titular podra solicitar la cancelacion, por escrito, en cualquier tiempo.

E! registro caducara: 1.- Cuando no se renueve; il.- Cuando ia marca haya dejado de
usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracion administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del
Instituto.

Al respecto el Articulo 130 establece: “Si una marca no es usada durante tres afos
consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procedera la
caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia
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circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la
importacion u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los

que se aplique la marca.”

Analisis juridico comparativo de la Ley de Propiedad Industrial de México

Como podemos observar la extincion del registro de una marca por falta de uso como
se denomina en nuestra legislacion, la ley de propiedad industrial mexicana la
contempla como una forma de la caducidad. E! periodo para la caducidad por falta de
uso, es de tres afios, observandose la aplicacion del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —ADPIC-, y no de
cinco afos como lo establece nuestra legislacion. A diferencia de otras legislaciones, el
procedimiento es administrativo y no judicial, y como ninguno de los tratados
internacionales que dan los principios a las actuales normas sobre la Propiedad
Intelectual establece cual debera ser el procedimiento a seguir, sino, deja en libertad a
cada pais miembro a establecer su propio procedimiento, entonces, es aqui donde se
observa que si se puede aplicar un procedimiento administrativo a la forma de extinguir
el registro de una marca por falta de uso, en la legislacién de Guatemala, como es el

planteamiento de esta tesis.

4.6 Ley de marcas de Argentina

la Ley de Marcas de la Republica Argentina es la Ley 22.362, sancionada y
promuigada el 26 de diciembre de 1980, publicada el 2 de enero de 1981, su decreto
reglamentario es el 558/91. Consta de cinco Capitulos y 52 Articulos.

El capitulo | trata el tema de las marcas, en la seccion 1°, del derecho de propiedad de

las marcas, entre io que se puede mencionar que signos pueden constituir una marca,
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siendo estos denominativos y figurativos, siempre que tengan capacidad distindya; qué

no se considera marca y qué no se puede registrar; se indica que la propiedad de

\>\\

rals
marca Y la exclusividad de uso se obtienen mediante su registro, y que el periodo de
proteccion sera de diez afios y que la misma podra ser renovada en periodos iguales si
la marca fue usada, dentro de los cinco afios previos a cada vencimiento; que la
transferencia de una marca es valida frente a terceros una vez sea inscrita y la cesion o
venta del comercio comprende el de la marca; asi como el principio de prelacion que se

acordara el dia y la hora de la presentacion de la solicitud.

La seccion 2° trata de las formalidades y tramites del registro, indicando que se
presentara la solicitud, llenando las formalidades que establece la ley, y que ademas
debera indicar un domicilio especial en la capital federal, esto para que una persona
extranjera establezca jurisdiccion, si se cumple con las formalidades legales se
publicara por una sola vez en el Boletin de Marcas, dentro de los treinta dias de
efectuada la publicacién, la Direccion Nacional de la Propiedad industrial efectuara ia
busqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminara respecto de su registro,
tiempo en el que podra presentarse oposicion, la cual se llevara a cabo judiciaimente, y
debera ser notificada al solicitante, se podra renunciar a la via judicial de comin
acuerdo entre el solicitante y el oponente, debiéndose informarsele a la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial, quien dictara resolucion, luego de oidas ambas partes
y de aportar ia prueba. En cuanto a la renovacion del registro de una marca, se
presentara la solicitud acompafiando declaracion jurada en la que conste que la marca

fue utilizada en el plazo que establece la ley.

Y la seccidn 3° regula la extincion del registro, en la que se establece que el derecho de
propiedad de una marca se extingue por:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;

¢) por la declaracion judicial de nulidad o de caducidad del registro.

Seran nulas las marcas registradas en los siguientes casos:
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a) en contravencion a lo dispuesto en la ley;

un tercero;
c) su comercializacion, para quien desarrolla actividad habitual el registro de

marcas a tal efecto.
Prescribiendo la accion de nulidad a los diez aiios.

La caducidad de la marca, iniciara a pedido de parte, si ésta no ha sido utilizada en le
pais, dentro de los cinco afios previos a la fecha de la iniciacion de la accién, salvo que
existieran causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada por falta de uso en
una clase si la misma marca fue utilizada en la comercializacion de un producto o en la

prestacion de un servicio incluido en ofras clases.
Andlisis juridico comparativo de la Ley de marcas de Argentina

Haciendo un resumen sobre lo que establece la ley argentina y a la vez una
comparacion con la legislacién guatemalteca, se puede mencionar que la utilizacion de
la marca para su registro debe ser potestativa, y la guatemalteca es facultativa, el uso
debe realizarse antes del registro, en el caso de Guatemala este no debe comprobarse
para su registro; en la legislacién argentina se establece el plazo de cinco afios para la
caducidad de la marca, la cual debe comprobarse con una declaracion jurada, y debe
hacerse a solicitud de parte por la via judicial, en la legislacion guatemalteca la marca
que caduca es la que no se renueva, su tramite es administrativo y puede hacerse de
oficio por el Registrador, el registro de una marca se extingue por falta de uso de los
cinco anos posteriores del registro, en este caso el tramite si es judicial, el Unico caso

de excepcion es la fuerza mayor.
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4.7 Ley de marcas de 1946 de los Estados Unidos de América (LEY LAN

Esta ley es conocida como Ley de Lanham en nombre del Representante Fritz G.
Lanham de Texas. La Ley fue aprobada el 5 de julio de 1946 y promulgada por el
presidente Harry Truman, con efectos de un afio a partir de su promulgacion, el 5 de
julio de 1947.

No existen antecedentes de conflicto que surja entre las marcas que han estado en uso
antes de la Ley Lanham, lo que obliga a los tribunales para examinar la controversia de

acuerdo con la Ley de Marcas que existian antes de esta ley.

La Ley de Lanham se divide en los siguientes cuatro subcapitulos:

Seccion | - El Registro Principal - § § 1051-1072 (secciones 1 a 22)

Seccion |l - El Registro de consulta - § § 1091-1096 (secciones 23 a 28)
Sub-Capitulo I - Disposiciones Generales - § § 1111-1129 (secciones 29 a 45)
Sub-Capitulo IV - El Protocolo de Madrid - § § 1141-1141n (no forman parte de la

Ley Lanham original)

Hay que tener en cuanta que existen diferencias entre las secciones de esta ley, para
dar cabida a la insercidn de los nuevos estatutos en la misma. Dos adiciones se han
introducido: el Sub Capitulo lll, con la posterior creacién del Consejo Nacional de la
Propiedad Intelectual de la Coordinacién del Consejo de Aplicacion de la ley codificada
en 15 USC § 1128, y el paso de las prohibiciones contra la ciberpirateria codificada en
15 USC § 1129.

Subcapitulos | y Il

Las disposiciones de la Seccion | establece el derecho de los titulares de marcas para
lograr un registro federal de sus marcas. Establece los requisitos que una marca debe
cumplir para recibir una inscripcién en el Registro Principal, el cual otorga diversos
derechos en el propietario de la marca para evitar que otros infrinjan sus derechos de
marca. Entre los requisitos son prohibiciones contra el registro de marcas que puedan

confundirse con las marcas existentes, son de caracter genérico o meramente
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descriptivo, son escandalosas o inmorales, o caer en otras categorias proRibidas.
También establece los requisitos de procedimiento sucesivamente determinados," é]gil
como la presentacion de una declaracién jurada de uso continuo después de cinco afnos

de registro.

Seccion H establece un formulario de inscripcién en el Registro de consulta, para ciertas
marcas que no puede registrarse de acuerdo al Subcapitulo |, pero podran ser
registfables en el futuro, como los que son meramente descriptivos. Esta forma de
registro, sefala la concesion de todas las protecciones de inscripcion en el Registro
Principal, dar aviso a posibles infractores que la marca esta en uso, y también ofrece

algunos beneficios procesales.
Sub-Capitulo Il

Las disposiciones del subcapitulo lll son el corazon de la Ley Lanham, con las
secciones 42 y 43 de la Ley Lanham estableciendo los remedios que se puede solicitar
cuando se infringe una marca comercial. Estas disposiciones pueden ser utilizadas
para restringir la importacién de mercancias que infrinjan o la falsificacién de marcas

registradas, a través de la utilizacién de medidas cautelares y dafos y perjuicios.

15 USC § 1064, establece la cancelacion de la inscripcion de la manera siguiente:

La peticion para cancelar el registro de una marca, podra previo pago de la tasa
prescrita y exponiendo los motivos invocados, ser presentado por cualquier persona
que cree que es o sera danado en su derecho, incluyendo como resultado de la
disolucion establecida en la seccién 43 (c) {15 USC 1125 (c)], o en virtud de la Ley de 3
de marzo de 1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905:

1. Dentro de cinco anos a partir de la fecha de registro de la marca en virtud de la
presente ley.
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2. Dentro de cinco afios a partir de la fecha de publicacién de la marca segun g
12 (c) del presente articulo (15 USC 1062 (c)), bajo la Ley de 3 de marzo de 188
Ley de 20 de febrero de 1905.
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3. En cualquier momento, si la marca registrada se convierte en el nombre genérico de
los productos o servicios, o una parte del mismo, para los que esté registrada, si es
funcional, o ha sido abandonada, o su registro se obtuvo de manera fraudulenta o
contraria a las disposiciones de la seccion 4 (15 USC 1054) o en la subsecciones (a),
(b), o (c) de la seccion 2 (15 USC 1052) pora el registro bajo esta ley, o contraria a
disposiciones similares de prohibicion antes de su registro de acuerdo a las
disposiciones anteriores, o si la marca registrada esta siendo utilizada por, o con el
permiso de, el solicitante de registro con el fin de falsificar el origen de los productos o
servicios o en relaciéon con la marca que esta siendo usada. Si la marca registrada se
convierte en el nombre genérico de algunos productos o servicios para los cuales esta
registrada, se hara una solicitud de cancelacién sélo para los productos o servicios que
fueren afectados. Una marca registrada no se considerara como nombre genérico de
bienes o servicios unicamente porque dicha marca se utiliza también como un nombre
para identificar un producto o servicio Gnico. El significado principal de la marca
registrada para el publico pertinente en lugar de incentivar al comprador sera la prueba
para determinar si la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de

bienes o servicios o en relacién con los que se ha utilizado.

4. En cualquier momento, si la marca esta registrada bajo la Ley de 3 de marzo de
1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905, y no ha sido publicada con las disposiciones
del inciso (c) de la seccion 12 de esta ley (15 USC 1062).

5. En cualquier momento, en el caso de una marca de certificacion, basandose en que

el solicitante de registro: A) no somete a control, 0 no puede legitimamente ejercer el

control sobre el uso de dicha marca; B) se involucra en la produccién o la

comercializacion de los bienes o servicios a los que se aplica la marca de certificacion;

C) permite el uso de la marca de certificacién para fines distintos de la certificacion; D)
80



discriminadamente se rechaza certificar los productos o servicios de cualquier p
que mantiene las normas o condiciones que marcan dichos titulos.

Anadlisis juridico comparativo de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América

En esta legislacion al igual que la legislacion argentina la adquisicion del derecho a
registrar una marca es declarativa, por {0 que debe hacerse uso de la marca antes de
su registro. La cancelacion del registro de una marca es administrativa, previo pago de
una tasa y se hara cuando haya trascurrido cinco afios posteriores a su inscripcion, asi
como también se cancelara el registro de una marca debido a la generizaciéon de la
misma y su tramite es administrativo. La marca se considera abandonada, por falta de
uso o por medificaciones al uso, una vez declarada abandonada pasara al dominio
publico.

Esta ley establece mayores derechos en materia de dafos y costas en los procesos
entablados ante la jurisdiccion federal, limitacion de las acciones y defensa basadas en
la invalidez de la marca, y restriccion de las importaciones que ataquen los derechos del

titular.

L a inscripcion se realizara ante la Oficina de Patentes y Marcas, reconociendo ante el
gobierno su titularidad para que de esta manera se distingan sus productos de otros.
Para inscribir una marca de un pais extranjero es requisito esencial el uso efectivo en
los Estados Unidos de América.

4.8 Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)

El registro federal de marcas se rige por la Ley de Marcas de 1946, 15 USC 1051 y ss.
(También conocida como la Ley Lanham), y el Reglamento de Marcas de la practica, 37
CFRpartes2y 7
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que proporciona acceso a una amplia variedad de informacioén sobre patentes y marcas,

y ofrece la presentacion electronica de documentos de marcas.*

La marca Electronic Business Center en el sitio Web de la USPTO es la que contiene
toda la informacion necesaria para el proceso de registro completo. Se puede huscar
en la hase de datos de marcas con el Sistema Electronico de Busqueda de Marcas
("Tess"); las solicitudes de archivos y documentos de otra marca en linea utilizando el
Sistema Electronico de Solicitud de Marcas (TEAS); comprobar el estado de solicitudes
y registros a través del Sistema Electrénico de Recuperacion ("TARR"); visualizar la
base de datos, imprimir las imagenes del contenido de la solicitud de marca y los
archivos de registro a través del Sistema de Recuperacion de Documentos ( "TDR").

Marcas registradas estan disponibles para su descarga desde el sitio web de la USPTO;
incluye el estatuto y las normas de las marcas; el Manual de procedimiento para el
examen de las marcas; manual de identificacion de productos y servicios aceptables;

registro federal de anuncios; gaceta oficial; guias de examen, y los calendarios de pago.

Documentos de marcas se pueden presentar electrénicamente a través de TES, en el
sitio Web de la USPTO

Las solicitudes de inscripcion de las cesiones y demas documentos que afectan el titulo
de una marca o su registro pueden presentarse a través del sistema electronico de
misiones de arcas (ETAS) en el sitio Web de la USPTO. El sistema electrénico de
juicios y apelaciones de marcas ("Estta"), puede ser utilizado para presentar las
solicitudes de ampliaciones de plazo para oponerse, los avisos de la oposicion, solicitud
de cancelacioén, recursos, propuestas de resolucion, informes, avisos de cambio de
direccién, y otros documentos.

®Unaited States of America Patents and Tradmarks Office (USPTO), Estados Unidos de Norte América,
hitp://tess2.uspto.govitmdb/tmep, 31 de marzo de 2009.
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E! publico puede realizar blisquedas de manera gratuita utilizando TESS, en la ’él:gina “f/
Web de la USPTO, como X-Busqueda, ademas ofrece acceso a textos e imagene *
marcas registradas y solicitudes pendientes de marcas y abandonadas, incluyendo el

A CULTAD

estado actual. Para las solicitudes de marcas y marcas registradas en espera puede ser
obtenida ingresando el nimero de serie o nimero de registro de marcas en la base de
datos TARR. Si una marca incluye un elemento de disefio, puede ser buscado mediante

el uso de un cédigo de disefio.

La base de datos TARR en el sitio Web de la USPTO proporciona informacion detallada
y actualizada de la informacion sobre el estado e historial de la tramitacion de

solicitudes y registros de marcas.
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CAPITULO YV

5. PROYECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EXTINGUIR EL
REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO.

Del estudio realizado en los cuatro capitulos anteriores he logrado determinar lo

siguiente:

La marca es un signo distintivo que se desprende de la rama de los derechos de
propiedad industrial, siendo su fin primordial identificar los articulos que producen o

expenden las empresas industriales y establecer su procedencia de origen.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica contiene la Ley de Propiedad
Industrial, la cual regula el procedimiento de inscripcion de la marca contemplado del
Articulo 22 al 30, siendo el efecto principal del registro de la marca el derecho al uso
exclusivo de 'a misma, lo cual implica la facultad de oponerse a que la registre ofra

persona.

El uso debe realizarse para evitar que la marca se cancele, se debe considerar
equivalente a la utilizacion la comercializacion de los productos o servicios que ampara
la marca, o sea que debe cubrir todas las formas en que una marca puede hacerse
advertible en el mercado. Asi también estableci las caracteristicas contenidas en la ley
para que se dé el uso de la marca, y realicé un analisis de la doctrina.

El Articulo 62 literal d) del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, contiene como
causal para extinguir el registro de una marca, la falta de uso de la misma, regulado al
respecto en el Articulo 66, el que indica que debera cancelarse el registro de una marca
a solicitud de cualquier persona interesada, cuando no se hubiese usado durante los
cinco afios precedentes a la fecha en que se promueva la accion de cancelacion, dando
audiencia al titular del registro de la marca ante la autoridad judicial competente.

Dicho procedimiento, como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en el Articulo
182, debera realizarse ante juez del ramo civil y mercantil, a través del procedimiento
del juicio oral, el cual esta regulado en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley
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107 que establece una serie de excepciones que se pueden interponer por la 2
t/al .
contraria y que solo retardan el procedimiento, a la vez que dichos proces .

representan una carga al érgano jurisdiccional.

Ademas, cabe mencionar que el Registrador de Propiedad Intelectual cumple con los
mismos requisitos que los jueces de instancia, para optar al cargo, pero como requisito
adicional debera tener conocimientos especializados en la materia de propiedad
industrial. Asi también pude establecer que una de las funciones del registrador, es la
de emitir resoluciones que correspondan a los asuntos sometidos a su conocimiento y
requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para

resolver.

Por ello, como solucién viable a la emision de una resolucion judicial, determino que se
realice a través de un procedimiento administrativo la cancelacion del registro de una
marca por falta de uso, y que sea el Registrador de Propiedad Intelectual el que
resuelva la peticion, por ser el funcionario especializado en la materia.

Ofra de las causales para desjudicializar la cancelacién del registro de una marca por
falta de uso, se debe al estudio de campo realizado en el Registro de Propiedad
Intelectual, de lo que pude constatar que en los registros del afio dos mil ocho al dos
mil nueve, fueron muy pocos los casos que por aiguna accién legal se canceld el
registro de una marca, siendo mayormente por nulidad o anulacién del registro, es decir
que dichos registros se obtuvieron en contravencién de los Articulos 20 y 21 de la Ley

de Propiedad Industrial.

Pude observar fisicamente ocho oficios de diferentes juzgados civiles, que después de
un proceso de tres afnos, se ordena la cancelacion del registro de marcas, de las cuales
cuatro de ellas fueron por falta de uso, con ello se determina que en Guatemala no
existe jurisprudencia en esta clase de juicios, incluso cuando se busca informacion, es

corta la que se encuentra.

Otro de los factores por la que determino que se puede aplicar un procedimiento
administrativo para la cancelacion del registro de una marca por falta de uso, es por los
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que se establece:

En el Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial, que si en un pais
fuese obligatoria la utilizacién de la marca registrada, el registro no podra ser anulado

sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica su inaccion.

El Convenio de Washington aborda el tema de la cancelacién del registro de una marca
indicando que debera probarse de acuerdo a los procedimientos legales del pais de que
se trate; el tiempo para declarar abandonada sera el que determine la ley nacional, y en
su defecto, si la marca no ha sido empleada el plazo sera de dos afios y un dia a contar
desde la fecha de su registro, y si el abandono o la falta de uso tuvo lugar después de

haber sido usada, el plazo sera de un afio y un dia.

El Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio indica que solo podra anularse después de un periodo ininterrumpido de tres
afilos como minimo de falta de uso, a menos que se demuestre que hubo para ello

razones validas bhasadas en la existencia de obstaculos a dicho uso.

De las legislaciones analizadas dentro del presente trabajo de tesis, las que mas
llamaron la atencién, por el sentido que le da a la propuesta planteada, de que no
solamente se puede llevar a cabo el tramite de la cancelacién del registro de una marca
ante un ente judicial, sino que también se puede dar ante la autoridad administrativa:

a) La legislacién Mexicana, regula como una de las causales de caducidad de la marca,
cuando haya dejado de usarse durante los tres afos consecutivos anteriores a la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad, salvo que exista causa
justificada. Dejando claro que solamente debe pasar el transcurso del tiempo para
perder el derecho por no haber utilizado el registro marcario, sin que exista litigio
entre las partes.

b) La legislacion Norte Americana, regula en la seccién 15 USC 1065, que se podra
solicitar la cancelacion del registro de una marca cuando no se demuestre el uso
continuo por mas de cinco afios, para los productos, mercancias o servicios para los
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que fueron registrados, debiéndose solicitar a través de una declaracion jura

(7
e;eﬁ

el director de registro de la oficina de marcas y patentes, un afio después

expiracién de los cinco afios.

La oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América, es un claro ejemplo
de la modernizacion y actualizacién que da el internet, ya que desde su pagina web
www.ustop.gov, se puede localizar las marcas registradas, darle seguimiento al proceso
de su registro, hacer solicitudes, consultar manuales de procedimientos, la gaceta

oficial y leyes relacionadas a la materia.

Asi también el Registro de Propiedad Intelectual ha mostrado su interés por
actualizarse a través del internet desde su pagina web www.rpi.gob.gt, a través de la
cual se tiene acceso a los manuales de los procedimientos para inscripciones, se puede
visualizar los formularios, pero no ingresar electronicamente, existe una gaceta de

jurisprudencia, pero que necesita se modernice y actualice.

Como proceso de la investigacion se revisaron varias de las sentencias y resoluciones,
que aparecen en la gaceta de jurisprudencia, pero la mayoria son resoluciones emitidas
por el registrador de propiedad intelectual, por oposiciones planteadas, o recursos de
revocatoria en contra de las resoluciones de esas oposiciones, asi también una que
otra sentencia por nulidad de la marca, sentencias del ramo penal por violacion a la
propiedad intelectual, e inconstitucionalidades planteadas a leyes que se relacionan con
la propiedad industrial.

En el Organismo judicial no existen estadisticas de los juicios orales por cancelacion del
registro de una marca, solamente informaciéon general que se ingresan por afio; sin
embargo, en las consultas de sentencias que se realizan via internet al Centro Nacional
de Analisis y Documentacion Judicial -CENADOJ-, encontré la sentencia del Amparo
850-2008, de fecha quince de junio de dos mil nueve, el cual fue interpuesto por
Ingenieria Industrial, Sociedad Anénima de Capital Variable, por medio de su
mandatario especial, Abogado Saul Valdés Monroy, contra la sentencia de fecha treinta
de julio del dos mil ocho dictada por Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de
Coban, departamento de Alta Verapaz, que revoco la dictada el treinta y uno de marzo
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Coactivo del departamento de Alta Verapaz, en la que se declar6 con lugar la dem‘aﬁd’aiw
de cancelacion de registro de la marca MASTERCORP, por falta de uso, y como tercero

interesado el sefior Juan José Willis Paau, titular del registro.

En la sentencia en mencion los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Camara
de Amparo y Antejuicio en el considerando lll, exponen: “Efectuado el estudio de los
antecedentes del amparo, se estima que la autoridad impugnada Sala Regional Mixta
de la Corte de Apelaciones de Coban, del departamento de Alta Verapaz, al revocar la
sentencia apelada y ordenar que se enmiende el procedimiento, violé parcialmente el
derecho constitucional del debido proceso de la entidad postulante, toda vez que al
resolver en cuanto a la excusa médica consideré que “(...) la decision del Juez esta
parcialmente correcta, ya que no admitié la excusa por el plazo que imperativamente
impone el Cédigo, pero al mismo tiempo no razond su resolucidbn en cuanto a las
razones por las cuales no se trasladaba al lugar donde se encontraba el enfermo (...)";
de lo anterior se determina que la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de
Coban, departamento de Alta Verapaz, se extralimité en el ejercicio de las facultades al
pronunciarse sobre aspectos de procedimiento, respecto de los cuales existia
preclusion procesal, toda vez que si bien es cierto el articulo 610 del Cédigo Procesal
Civil y Mercantil establece que “(...) la resolucion debe confirmar, revocar o modificar la
de Primera Instancia y en caso de revocacion o modificacion se hara el
pronunciamiento que en derecho corresponda (...)"; en el presente caso Juan José
Willis Paau presenté excusa médica con una hora de antelacién, en la que argumenté
que padecia de enterocolitis aguda; la cual no es una enfermedad repentina, pues de la
constancia meédica se establecié que el demandado padecia de dicha enfermedad
desde un dia anterior a la audiencia programada; razon por la cual el juez aquo al
rechazar dicha excusa por extemporanea y no pronunciarse sobre las razones por las
que no se presento al lugar se encontraba el enfermo, actu6é de conformidad con la ley
motivo por el cual procede acoger parcialmente el amparo; no asi en cuanto a los
demas argumentos vertidos por la postulante al considerar la autoridad impugnada que
“(...) si se pasa a analizar el fondo de la decision del juez, esta es contradictoria, pues
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titular de la marca pero luego comprobar que el demandado no ha usado la marca

apoya en dos diligencias de prueba a) un Oficio del Ministerio de Agricultura y b) la
confesion ficta del demandado, pero si vemos el pliego de posiciones al que el
demandado fue declarado confeso se establece que todas las preguntas fueron
calificadas y no hubo ninguna descalificada, luego en las preguntas nimeros uno y dos,
se le pregunta al absolvente si usa la marca en Guatemala, lo que provoca que con su
confesion ficta la respuesta sea afirmativa. Si es asi queda demostrado en juicio la
manifestacion del demandado de que si usa la marca. Con ello, ocurre una
contradiccion logica en el fallo, pues el juicio es para establecer que el demandado no
usa la marca y por lo tanto procede su cancelacién. De tal forma que en esas
circunstancias contradictorias el fallo debe ser revocado y ordenar la enmienda del
procedimiento. (...)", por lo que declaré revocar el fallo por existir contradiccién en las
pruebas aportadas.

En conclusién, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Coban
departamento de Alta Verapaz, al revocar la sentencia impugnada basandose en
cuanto a la valoracion de la prueba y al fallo emitido, lo hizo dentro de sus facultades
legales, tal como lo establece el articulo anteriormente citado; sin embargo, no lo hizo al
ordenar que se enmendara el procedimiento, toda vez que Juan José Willis Paau fue
debidamente notificado para la audiencia a juicio oral y no comparecié presentando
excusa médica en forma extemporanea, lo cual no puede suplirlo la autoridad
impugnada a través del fallo de segunda instancia, estimando esta Camara que no se
violé el derecho de audiencia porque el demandado fue citado con la antelacion debida
como vya se indicé, oportunidad en la cual pudo presentar las defensas pertinentes lo
cual efectivamente realiz6é cuando apel6 la sentencia de primer grado.

Como consecuencia de lo anterior, el amparo debe otorgarse parcialmente a fin de que
la violacidn denunciada sea reparada, debiéndose ordenar a la autoridad impugnada,

emitir nueva resolucién conforme a lo considerado en el presente fallo.”

Por lo tanto declaran: “I) Otorga parcialmente el amparo solicitado por Industria Militar
Sociedad Andnima de Capital Variable, por medio de su apoderado especial abogado
Saul Valdés Monroy; en consecuencia: a) Deja en suspenso, en cuanto a la reclamante,
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la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil ocho, dictada por la Sala Regio V&Mlxta i c}f"
de la Corte de Apelaciones de Coban, departamento de Alta Verapaz; b) restntuy%"'é«’:a«*

parte postulante en la situacion juridica anterior a esa resolucion; c) ordena a la entidad

impugnada resolver conforme a derecho y a lo aqui considerado, respetando los
derechos y garantias de la postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de
quinientos quetzales a cada uno de los Magistrados, en caso de no acatar lo resuelto
dentro del plazo de tres dias siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus
antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes...”

Traigo a cuenta la sentencia en mencion, para hacer ver que el proceso para cancelar
el registro de la marca por falta de uso, se llevé mas de un afio, se interpusieron varios
obstaculos para la efectiva celeridad del proceso, se apel6 la sentencia, la cual la Sala
de Apelaciones revoco, por lo que se acudié a la accién de amparo, haciendo de un
proceso que en teoria deberia ser relativamente corto, en un proceso tedioso con varias
acciones de por medio.

Para que exista un proceso que tenga como caracteristicas la celeridad, la
especializacion, la intermediacion, a mi juicio no es necesario se lleve ante un juez, y
como ya se expuso, creo necesario reformar el Articulo 66 de la Ley de Propiedad
Intelectual que contiene la extincion del registro de una marca por falta de uso, para que
se de la aplicacion de un procedimiento administrativo agil y eficiente.
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5.1 Propuesta del procedimiento administrativo que debe aplicarse al exting

registro de una marca por falta de uso.

PRIMER PASO: SOLICITUD: La solicitud de cancelacion se hara ante el Registrador
de la Propiedad Intelectual, por cualquier persona interesada, previo pago de la tasa
correspondiente, en formulario que para el efecto se encontrara digitalmente en la
pagina web del Registro de Propiedad Intelectual o en las instalaciones del mismo.

El Registrador emitira la resolucion de tramite, la cual sera notificada a los interesados.

SEGUNDO PASOQ: AUDIENCIA: Se dara audiencia al titular del registro por el plazo de
quince dias contados a partir de la notificaciéon de la solicitud de cancelacion del
registro, para que exprese su inconformidad o demuestre el uso efectivo de la marca.

TERCER PASO: PRUEBA: Si fuera necesario recibir medios de prueba, se decretara la
apertura a prueba del procedimiento por un plazo de treinta dias comunes para ambas
partes. La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular de la marca.

El uso de la marca se acreditara por cualquier medio de prueba admisible que
demuestre que la marca se ha usado efectivamente,

CUARTO PASO: RESOLUCION: Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo
para contestar la solicitud de cancelacién del registro o del periodo de prueba, segin

fuere el caso, el Registro la resolvera junto con la solicitud, en forma razonada,

valorando las pruebas aportadas.

QUINTO PASO: ANOTACION: Si la resolucion estuviere firme y esta fuere favorable, el

registro ordenara, se cancele el registro de la marca y se haga la anotacién en el tomo

respectivo.

Si la resolucién fuera desfavorable, los interesados haran uso de los recursos que
establece la Ley de lo Contencioso Administrativo, y una vez agotados los mismos,

podran acudir al juicio Contencioso Administrativo.
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5.2 Esquema grafico de la propuesta de un procedimiento administrati

extinguir el registro de una marca por falta de uso.

Notificacién Audiencia al
Solicitud de Resolucién de al Titular del titular del
Cancelacion del Tramite Registro registro por el
Registro por plazo de
Falta de Uso auince dias
Con lugar: Ordenara
la cancelacion vy
anotacion en el tomo
respectivo
Apertura a Vencido el
plruellaa p:r plazo y
¢ plazo de trascurrido Sin lugar: Se podra
treinta  dias un mes el interponer el recurso de
comunes Registro Revocatoria, y llegar al
Resolvera Contencioso
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CONCLUSIONES

. El proceso que se regula en el Articulo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de ia

Republica, Ley de Propiedad Industrial, para la extincion del registro de una marca
por falta de uso, representa tiempo y gastos a los interesados que pretenden adquirir

el derecho de la marca no utilizada.

. Los jueces que actualmente conocen y resuelven sobre la extincién del registro de

una marca, no tienen el conocimiento especifico de la rama del derecho de
propiedad industrial.

. El proceso oral que se realiza actualmente para la extincion del registro de una

marca, conlleva la utilizacion de todos los medios de defensa, establecidos en la ley,
para cada una de las partes en litis, provocando con ello un proceso dilatorio que
dura meses e incluso afios.

. No fue factible encontrar jurisprudencia de juicios orales de extincion de la marca por

falta de uso, debido a que en el Organismo Judicial inicamente realizan estadisticas
anuales de la totalidad de juicios orales en general y de lo que se remite al Registro
de Propiedad Intelectual, no se tiene un control.

. La pagina web del Registro de Propiedad Intelectual no tiene informacién actualizada

de como llevar a cabo el proceso de inscripcion, modificacion y cancelacion de los
diferentes signos distintivos, y tampoco de la jurisprudencia.
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1. £l Congreso de ia Republica de Guatemala a través de un proceso de iniciativa de
ley debe reformar el Articulo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica,
Ley de Propiedad Industrial, para que el procedimiento para extinguir el registro de
marca por falta de uso, se convierta en administrativo y sea resuelto por el
Registrador de la Propiedad Intelectual, para que se convierta en tramite mas agil y

menos oneroso.

2. El Registrador de la Propiedad Intelectual y el personal administrativo debe tener
conocimiento especifico de la legislacion en materia de derecho de propiedad
industrial, para resolver sobre la extincidn del registro de una marca por faita de uso
y demds casos, a través de capacitaciones anuales que el Ministerio de Economia
debera impartir.

3. Las partes que soliciten la extincion del registro de una marca unicamente deben
oponerse a la solicitud plateada ante el Registro de Propiedad Intelectual y utilizar los
recursos estipulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, para que el proceso
administrativo logre su fin de ser agil.

4. El Registro de Propiedad Intelectual debe llevar un registro y control de los procesos
de extincibn de una marca por falta de uso y publicarlo en una gaceta de
reSoluciones administrativas a través de su pagina de web, para que el pablico en
general que necesite la informacion, lo encuentren de una forma mas facil y

ordenada.
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ORGANIGRAMA REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ANEXO 1
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ANEXO 2

FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MARCA

T

Presentar Examen de Sin  obstaculo o Mes siguiente
Solicitud T | foomayfondo | | subsanadoeimismo |7 | de la ultima [T |
se emite edicto para publicacién,
publicacion deben
/ \ presentarse las
¢ publicaciones
No cumple con Casos de
lo establecido inadmisibilidad Oposicion l
se suspende 2 meses de
I
corge 1 mee | [P o
presentan se
error )
tiene por
abandonada la
solicitud
No cumple No contesta o
con subsanar habiéndolo
el ermor se hecho subsisten
declara las causas, se
abandono rechaza

Se inscribe la
solicitud y se
emite el titulo

Se paga tasa
de inscripcién

102



ANEXO 3

FLUJOGRAMA DE TRASPASO, CAMBIO DE NOMBRE, LICENCIAS DE USO Y

CANCELACIONES DE MARCA
Ingreso de Ingreso de Estudio de Forma Asiento de la
solicitud a solicitud al anotacién en
Recepcién sistema / \ el libro
Requerimiento Rechazo
Emisién de Publicaciones Emision del Firma
Fdicto Titulo
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ANEXO 4 N

FLUJOGRAMA DE RENOVACIONES
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SOIICItUd”a solicitud al anotacion en
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Titulo
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ANEXO 5

FORMULARIO DE SOLICITUD DE MARCA

.

SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA
Registro de Ia Propiedad Intelectual
Minlsterio de Economia
Gnm-_nln. ClA.

FORMULARIQ RPHI8-CCC-C-V
SNSERE NO 44622

" Fechs 'y Hom de presentacion

No. DE EXPEDIENTE:

Py Nacionmalidid

‘Profesién u Oficio:

Direccién pare notificar:.

Tel Paxk dl:. ‘Domicilio:

: = dod
Carpo 'y cal con gque comp

Bt sl anlies

Constituida conforme las leyés dei - Traducerdn §i se encuentra cn idicria

“Marca solicicada;

‘Paix de origen del distintivo: ] ] ) Todmiria) | Comoacit | de Serviciar
. ACTIVIDAD:

‘Priotided: Pais; 'Fecha: No.:

1) -Concrews mercaricias, actividides ¢ screicios quo ampara: Claze:

2) Restrvas y/o Renuncias:

%) Direccion del lugar principal co quc se fabriquen;: distribuyan, iakicen o gresien los: productos o servicias:

Acompailo 8 iasolicitnd:  [] 4 Reproducciod D_: mbramic
1 poder [ Fotocopincedits  [) Compiabaine de Pugo de tass

D-Oﬂo&“

' Lugar y Fecha:

M

Compmecicnie

Exn su:auxilio:
Timnbres de Ley " Finna v sello del Abogado:

mv-z::;m CIRELATNG T Mlm&mhmm:sm“

k ACONIAL_DSIA G4 ENAL 2.
e oh r-La:uD- rwmuws va e 1580 RPAS0SC.OV DEL] WHL I GECIEaRT-B - A OB R08 N FArh TELr G

t‘-nur-.ﬂ! Lm

Origlnat Blance;  Repisive .Articalos 5, 7. 13 del Dexrieto 57-24000 el Congreso de tn Repihlica;
. Copia Rosada: Utusrio [RTH 13. 17, m, 18,28, 21 del Acuerda Gabernaftva 89-2002;

-Copin Celeste: Chrmpurs 72 teral ;},-—-rnll‘dm n Gubtrrmtive 862-2008"

Copin Amayills:  Wepoeicibn VALOR DEL FORMULARFO Q. 500

(INSTRUCCIONES AL DORSQ)
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DE USO Y CANCELACION DE MARCA
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