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En mi caliood deasesore, segun resoluci6n proferida par la Uniood de Tesis a 5U cargo, de la 
investigad6n intitulada ''LA ACCION ClVILCOMO RECURSO PARA COIBATIR LA P1RATERIA 
DE MARCAS Y LAS V10LACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"', 
sustentada parelbachiller RAVIO ARMANDO MONZ6N LEMUS, respetuosamente informo: 

A) Como resultaoo de Ia investigaci6n se modifica el titulo del punto detesis y queda asi: "LA 
ACCION CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSlACAClON DE LA MARCA Y 
LAS V10LACIONES A LOS DERECHOS MARCARlOS"'. Par10 que Iesolicito tome nota y se 
reelioen los tramites quecorrespondan. 

B) EI Articulo 32 del Normativo para la eIaboraci6n de tesis de licenciatura en la Facultad de 
Cieneias Juridicas y Sociales de la Universidad deSan Carlos deGuatemala, esl.ablece, que Ia 
investigaci6n tiene como contrlbucl6n c1entlftca, eI analsis jurtdico delaAa.:i6n Civil, como medio 
sei\a1aoo parla ley, paraque los titulares deuna rnarca 0 los legitimados pora ley, puedan acudir 
ante laautoridad competente en eI caso de aa.:iones u omisiones que constituyan una infracci6n a 
sus Derechos Marearios, con eI objeto de terminar Ia adividad illcita, impOOir que se continUe 
cometiendJ, obtener una indemnizaci6n como consecuencia delainfracci6n cometida, reivmdicar un 
Derecho Marcario que ha sioo violadJ, reclamar la nulidad 0 anulabiliood de un registro mareario, 
soIicitar la Qll1ce1aci6n deuna marca que sehagenera\izadJ, 0 que no sehautilizacb eneI tiempo 
que la ley estipula y para evitar eI ejercieio deadividades econ6micas que incompatibles con los 
usos y pfficticas honestas, 10 que genera corrpef.encia desleal en la actividad comertial de 
productos 0 servieios queson distinguidJs parun signa rnartario Y 

C) Eneumplimiento del ArtIculo 32del mismo Normativo, eltrabajo realizaOO curnple con: 

I.	 Contenioo cientlflCO y teenico, Ia metodologia y tecnicas de investigaci6n. se 
demuestran con eI usa del metoda indJci.ivo, deductivo y dxumental, especialmente las 
tecnicas deficha y decitatextual, asrmsrno, Ia redaa.:i6n, esta de acuerd:> aI tipo de 
investigaci6n. 
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II.	 EI terna 00 investigaci6n es 00 suma importanda para el derecho mercantil, 
espedficamente en materia 00 Ia Propiedad Industrial, 10 que se esoenoa en las 
conduscres aque searribO en este trabajo y las recomendaciones que sesugieren 

III.	 Hizo usa 00bibliografla aOOcuada, tanto dodrinaria como legislaiiva Y 
IV.	 EI sustentante del presente trabajo mostr6 responsabilidad, dedicaci6n ydisdplina para 

probar en forma eficiente supunta 00tesis. 

Por 10 expresado el trabajo elaborado cumple satisfactonamente los requerimientos del Articulo 
32relacionado, consecuentemente emito dictamen favorable para que senombre a un revisor, 
posteriormente seordene laimpresi6n yse real ice eI examen pUblico 00tesis 

/Atentamente, 

Licda. Marlin Anabella Tzul Orozco 
Colegiada No. 4,156 

Licda. Marlin Anabella Tzul Orozco 
ABOGADO YNOTARIO 
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, dieciseis de junio de dos mil once. 

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): RONALD MANUEL 
COLINDRES ROCA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) 
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CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACION DE LA 
MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS". 

Me permito hacer de su conocumento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y 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 y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tel,IDCO de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCMI Cpt. 
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Respetable abogado Castro Monroy: 

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de manifestarle que en cumplimiento al 
nombramiento de diecisels de Junio del ario en curso, procedi a REVISAR el trabajo de 
tesis elaborado por el .estudiante FLAVIO ARMANDO MONZON LEMUS, bajo la 
asesoria de la abogada Marlin Anabella Tzul Orozco, intitulado "LA ACCION CIVIL 
COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACION DE LA MARCA Y LAS 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS" Ypara el efecto, me permito hacer de 
su conocimiento 10 siguiente: 

•	 Que conforme al articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, 
realtce de manera conjunta con el estudiante, las revisiones de forma en cuanto a 
la estructura y redacci6n del trabajo y las correspondientes de fondo, 
especialmente en 10 que se refiere a la legislaci6n vigente referente al tema 
investigado. 

•	 EI tema desarrollado, adernas de cumplir con las formalidades requeridas, 
establece y aporta de forma precisa aspectos sumamente interesantes a 
desarrollarse al momenta de ejercer la acci6n civil en materia de Derecho 
Marcario, ya sea por infracci6n de derechos 0 actos que la hagan inminente, la 
reclamaci6n de condena al pago de darios y perjuicios, la acci6n reivindicatoria, 
entre otras, hasta concluir con la acci6n civil por actos de competencia desleal. 

•	 AI lIevar a cabo la revisi6n del trabajo de investigaci6n de tesis se cumpli6 con la 
metodologia y las tecnicas apropiadas para su realizaci6n, lIegando asi a las 
conclusiones que permiten sugerir la obligaci6n que tiene el Estado de tutelar y 
proteger los Derechos de Propiedad Industrial y establecer frente a cualquier 
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infracci6n las medidas eficaces, prontas y necesarias para restituir el derecho 
violado y para desincentivar futuras infracciones en el ambito de la falsificaci6n de 
la marca y las violaciones a los derechos marcarios. Quiero hacer enfasls 
tam bien, que las recomendaciones que realiza el autor, son acertadas con el tema 
investigado, y que a mi juicio, consult6 la bibliograffa necesaria. 

Por 10 anterior expuesto, me permito informarle que emito DICTAMEN FAVORABLE 
del trabajo de tesis, sometiendolo a consideraci6n para los efectos correspondientes. 

Atentamente, 
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(de la) estudiante FLAVIO ARMANDO MONZON LEMUS, Titulado LA ACCION 

CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACION DE LA MARCA Y 

LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS. Articulos 31, 33 y 34 del 

Normativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y 

del Examen General Publico.
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INTRODUCCION
 

En esta tesis se analiza la accion civil, como recurso para combatir la falsificacion 

marcaria y la violacion de los derechos marcarios que son, en general, los negocios 

illcitos que mas han evolucionado en los ultimos aries: debido al enorme beneficio 

econornico que de esta actividad se deriva; la expansion de la delincuencia organizada. 

Las posibilidades que brindan los avances tecnoloqicos permiten, entre otras, realizar 

reproducciones en serie a un bajo coste, y la poca educacion de la poblacion respecto 

de las consecuencias negativas del consumo de estos productos, conduce a que los 

perjuicios ocasionados por este tipo de ilfcitos generen perdidas econornicas y de 

calidad de vida a los guatemaltecos. Determinar la eficacia de la acci6n civil para hacer 

frente a estas infracciones y violaciones es el motivo de esta investipacion. 

EI problema puede definirse como: ~Proporcionara la accion civil, regulada en la Ley de 

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

de Guatemala, proteccion efectiva a los titulares de una marca, frente al registro 

inadmisible de algl.Jn derecho marcario y a las infracciones de sus derechos de 

propiedad industrial? 

EI problema se enfoca desde el punta de vista juridico, ya que se pretende realizar un 

analisis que permita determinar si la legislacion vigente proporciona certeza jUridica 

frente a una probable violacion de derechos, en cuanto a la proteccion que el titular de 

.una marca correctamente inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual debe gozar, 

y las acciones de las que este titular dispone frente a una violacion de tales derechos. 

La hipotesis planteada para este estudio parte del punto de vista de que la accion civil 

regulada en la Ley de Propiedad Industrial Decreto, Numero 57-2000 del Congreso 

Nacional de la Republica de Guatemala, ofrece al titular de una marca, que ha side 

correctamente inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, los recursos 

suficientes para asegurar que frente a una violacion de los derechos conferidos por el 

(i) 



registro de la misma marca, el titular pueda reclamar el cese de dichas violaciones, y el 

resarcimiento que corresponda por los dsnos y perjuicios ocasionados. 

EI presente trabajo tiene como objeto analizar la legislaci6n vigente en la Republica de 

Guatemala para determinar si los derechos de los titulares de marcas debidamente 

registradas se encuentran debidamente protegidos por la ley; y, adernas determinar si 

la rnisma legislaci6n ofrece los recursos necesarios para combatir las perdidas 

econ6micas causadas por la infracci6n de estos derechos. 

Esta investigaci6n esta contenida en cinco capitulos, los cuales se detallan a 

continuaci6n: en el primero, se desarrolla el tema de la propiedad intelectual, su 

naturaleza juridica, clasificaci6n y su legislaci6n; el segundo, se relaciona con la marca, 

sus caracteristicas, sujetos, elementos y funciones principales, asl como tarnbien que 

signos 0 medios materiales pueden 0 no constituir una marca; el tercero, trata de los 

sistemas de adquisici6n de derechos marcarios, y la adquisici6n del derecho marcario 

en Guatemala; en el cuarto capitulo se estudia el procedimiento procesal en Guatemala 

en materia de propiedad industrial, analizando, tanto el juicio oral como el arbitraje; y, 

en el quinto, se analiza la acci6n civil como recurso establecido en la Ley de Propiedad 

Industrial para hacer valer los derechos marcarios, su caducidad y providencias 

cautelares. 

Los metodos utilizados fueron: el analitico, investigando c6mo estan reguladas y 

organizadas en el ordenamiento juridico las instituciones relacionadas con la propiedad 

intelectual, asl como el metoda sintetico y descriptivo para integrar los elementos 

importantes y someter a anahsis la eficacia de la acci6n civil. La tecnica empleada fue 

documental, la cual sirvi6 para hacer una recopilaci6n de los documentos pertinentes; 

tales como libros, revistas, leyes, internet y diccionarios. Este tema es de importancia 

para la poblaci6n guatemalteca, puesto que es de actualidad y de impacto econ6mico. 

(ii) 



CAPITULO I
 

1. La propiedad intelectual 

1.1 Definicion 

Para el jurista venezolano Ricardo Antequera Parilli, en su obra "La propiedad 

intelectual en sus distintas facetas", esta se definlo como lila disciplina jurfdica que tiene 

por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, asl como sus 

actividades afines 0 conexas''.' 

Por su parte, el abogado guatemalteco Marco Antonio Palacios Lopez, agrega a la 

anterior definicion que la misma "incluye tambien elementos no estrictamente creativos 

pero identificadores necesarios para la competencia en eJ mercado y relacionados a la 

actividad econornlca"." 

Manuel Albaladejo la define como "el conjunto de facultades que la ley concede al autor 

de una obra cientifica, artlstlca 0 Iiteraria, sobre la misma, de forma que esta queda 

sometida al sefiorio directo y exclusivo de aquel, quien puede publicarla 0 no, 

modificarla, explotarla econornicarnente, y, en general, disponer de la misma en 

cualquier modo", 

La Orqanizaclon Mundial de la Propiedad Intelectual conceptualiza a la propiedad 

intelectual como "toda creaclon del intelecto humane".' Los derechos de propiedad 

1 Palacios Lopez, Marco Antonio; Antequera Hernandez, Ricardo (comp.) Propledad mteleetuak Temas 
relevantes enelescenario IntemaclonaL Pag- 1. 

2 Palacios Lopez, Marco Antonio; Las marcas y etressignos dlstintlvos enla nueva leglslaclon sobre propledad 

industrial en Guatemala, Secretaria de lntegradon Economlca Centroamericana, pagina 1. 

3 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,Prlnclplos baslcos del derecho de autor y los derechos 
conexos, ,http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo pub 909.pdf. 
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intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas 

relacion con sus creaciones. 

EI convenio que establece la Orqanizacion Mundial de la Propiedad Intelectual en 1967, 

consta de una lista de objetos que se prestan a la proteccion por conducto de los 

derechos de propiedad intelectual a saber:" 

1. Las obras literarias, artlstlcas y cientificas 

2.	 Las interpretaciones de los artistas, interpretes y las ejecuciones de los artistas 

ejecutantes, los fonogramas, y las emisiones de radlodifusion. 

3.	 Las invenciones en todos los campos de la actividad humana. 

4.	 Los descubrimientos cientfficos. 

5.	 Los diseiios industriales. 

6.	 Las marcas de fabrlca, de comercio y de servicio, y los nombres y 

denominaciones comerciales. 

7.	 La protecciones contra la competencia desleal, y 

8. Todos los dernas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos 

industrial, cientffico, Iiterario y artlstico. 

La propiedad intelectual tiene que ver con la informacion 0 los conocimientos que 

pueden incorporarse en objetos tangibles de los que se puede hacer un nurnero 

i1imitado de ejemplares y en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en 

dichos ejemplares, antes bien, en la informacion y conocimientos reflejados en los 

mismos. Los derechos de propiedad intelectual son tarnblen en ocasiones objeto de 

determinadas limitaciones, como el caso del derecho de autor y las patentes, que son 

vigentes durante un plazo determinado. 

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez 

constancia en el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial de 

4 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Principios basicos de la propiedad industrial, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/8 95/wipo pub 895.pdf, 
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1883, Y en el Convenio de Berna para la protecci6n de las obras literarias y artlsticas 

de 1886. 

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de 

que los paises promulguen leyes de protecci6n a la propiedad intelectual. a) Amparar 

en la ley los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus 

creaciones y los derechos del publico para tener acceso a las mismas; y b) Promover 

la creatividad y a los fines de difusi6n y la aplicaci6n de los resultados de la misma, asl 

como fomentar practicas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo 

econ6mico y social. 

1.2 Naturaleza juridica 

Este tipo de derechos, ha sido ubicado por algunos autores dentro del campo de los 

derechos de propiedad, pues consideran que los mismos entran en un grupo que 

podria lIamarse derechos de propiedad inmaterial. Otros, en cambio, los ubican como 

concesiones 0 privilegios, con caracterfsticas y cualidades propias como su naturaleza 

temporal de vigencia, pero les niegan el caracter de propiedad 0 de derechos reales. 

Los bienes producto del ingenio humano, derivados de su capacidad inventiva, 

constituyen un bien jurfdico de naturaleza incorp6rea e intangible, especialmente 

protegidos por una via jurfdica distinta del derecho de propiedad cornun sobre las 

cosas materiales, opuesta por su temporalidad, Ifmites y excepciones a la estabilidad 

de la propiedad material inmueble y por las mismas facetas a la relativa movilidad de la 

propiedad mueble. 

Fue en Francia, en 1793, donde estos derechos se enmarcan por primera vez, de 

manera expresa, como derechos de propiedad, de inmediato empezaron a formarse 

corrientes que se oponfan a tal c1asificaci6n e insistfan en que unicarnente son 

concesiones del estado, derechos de obligaci6n originados por un contrato tacite 

celebrado entre la sociedad y el individuo. A su vez, una tercera escuela los ubica 
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dentro de los que pudieran considerarse como derechos personales. "EI utilizar esos 

derechos como de propiedad equivale a identificar los derechos intelectuales como 

derechos reales y asimilarlos a la propiedad del derecho civil, con todas las 

consecuencias que derivan de esa aslmllaclon"." 

Como se vera a continuaci6n, la teorla de los derechos de propiedad inmaterial es la 

que explica con mayor acierto la naturaleza jurfdica de esta c1ase de derechos. 

1.2.1 Diversas teorias respecto a su naturaleza juridica 

1.2.1.1 Teoria de la concesi6n 0 privilegio legal 

Esta es la corriente que considera que los derechos de propiedad intelectual son un 

simple privilegio concedido por las leyes al creador de la obra intelectual, estfmulo, 

compensaci6n 0 recompensa por su creaci6n. Esta teorla resulta cuestionable, pues 

ningun derecho propio corresponde al autor, es decir, el derecho intrfnseco y natural de 

la paternidad sobre las obras, tarnbien lIamado derecho patrimonial, resulta anulado en 

esta teorla, pues solo valdra el derecho en tanto que el rrrismo sea concesionado por 

las leyes. 

1.2.1.2 Teoria contractual 

Es la corriente que considera que estos derechos emanan de un contrato tacito, 

celebrado entre el inventor y la sociedad, que perrnite al creador de la obra disfrutar de 

los beneficios de la misma, pero sigue refiriendose a un privilegio que el Estado otorga 

al inventor en uso de su facultad de imperio. Si se considera que el derecho de autor 

existe antes de la concesi6n otorgada por el Estado; se debe concluir entonces que, al 

igual que en la teorla analizada con anterioridad, se desconoce el caracter patrimonial 

o de paternidad del autor de la obra. Por 10 tanto esta teorla tampoco es correcta, en 

S Joao da Gama Cerquiera. EI derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial, Sao Paulo, Brasil, 
articulo publicado en Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica. enero-junio de 1966, mim. 7, Mexico, 
1966. Pagina 37. 
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otras palabras, esta teoria considera la propiedad como una simple situaci6n 

derecho objetivo, negando el derecho subjetivo del propietario. 

1.2.1.3 Teoria del derecho personal 

Algunos autores afiliados a esta doctrina consideran el derecho de propiedad 

intelectual como el derecho de la personalidad, otros como derecho sobre la propia 

persona, como la afirmaci6n del propio yo; como la facultad de disponer de las propias 

fuerzas y de exteriorizar la propia personalidad, constituye la mas alta exteriorizaci6n 

de la personalidad, y la publicaci6n de la obra sin su consentimiento implica disponer 

de su nombre, de su honra y la violaci6n del ejercicio de su libertad personal. Para 

todo ellos (lei derecho de autor encuentra su fundamento en la personalidad y tiene 

como objeto una parte integrante de la esfera propia de la personalidad"." 

1.2.1.4 Teoria del derecho de la propiedad inmaterial 

Esta es la corriente que tiene mas seguidores, y es la que los ubica dentro de los 

derechos de propiedad. Sin embargo, esta teorla tiene su principal oposici6n en 

aquellos que sostienen que siendo su objeto una creaci6n intelectual y, por 10 mismo un 

bien inmaterial, no puede asimilarse a una cosa, ni constituir objeto de propiedad, 

derecho que recae exclusivamente sobre cosas corp6reas 0 materiales. 

La objeci6n referida carece de sustento y debe descartarse, en virtud de que el 

concepto de propiedad no es privativo para los bienes corp6reos, como 10 sostenfan los 

romanos, sino que en virtud del avance de la civilizaci6n es como surgieron los 

derechos de propiedad sobre cosas incorp6reas 0 bienes inmateriales. Pretender 

Iimitar la existencia del derecho de la propiedad a los bienes materiales porque asl se 

establecla en el derecho romano, serla negar a la ciencia del derecho la oportunidad de 

ampliar sus conocimientos y su campo de aplicaci6n. 

6 Nicolla Stolfi, La propieta intellettuaHe. Vol. I, pag, 246. 
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1.3 Clasificacion 

EI derecho de propiedad intelectual es el conjunto de normas que protegen las 

concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones puede 

referirse a la estetica (arte, belleza, Iiteratura, ciencia) y caeran en el campo del 

derecho de autor y otras se referiran al comercio 0 a la industria, cayendo en 

consecuencia en el ambito del derecho de la propiedad industrial. 

Derecho de autor 

Derecho de propiedad intelectual 

Derecho de propiedad industrial 

EI derecho de autor y el de propiedad industrial son del todo diferentes en cuanto a su 

naturaleza. EI derecho de autor siempre sera para proteger la creaci6n intelectual de 

una 0 varias personas flsicas, y su protecci6n se extendera a una sociedad 0 persona 

moral solamente en el caso de que el 0 los autores hayan cedido todos 0 parte de sus 

derechos a dicho ente jurfdico. En cambio, el derecho a la propiedad industrial, en el 

caso de los signos marcarios por ejemplo, protege a los industriales, comerciales 0 

prestadores de servicios, sean personas ffsicas 0 morales que utilicen un signa 

distintivo para diferenciar sus productos 0 servicios de otros de su misma especie 0 

c1ase, sin que sea requisito indispensable que se demuestre quien fue el autor de la 

denominaci6n 0 del emblema propuesto a registro. 

De 10 expuesto podemos afirmar que el derecho de propiedad intelectual es el qenero, 

y los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial son la especie. 
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1.4 Derecho de autor 

1.4.1 Naturaleza juridica 

"Las legislaciones de los Estados del mundo reconocen el derecho de los escritores, 

rnuslcos, autores de historietas graficas, artistas y productores de obras audiovisuales y 

fonogramas, a percibir una remuneraci6n por la explotaci6n y reproducci6n de sus 

obras, sea cual sea el soporte ffsico que las contenga, desde el momenta que estas 

son divulqadas"," 

Usualmente se ha definido el derecho de autor como "el derecho que la ley reconoce al 

autor de una obra para participar en los beneficios que produzcan su publicaci6n, 

ejecuci6n 0 representaci6n de la mlsrna"." Por 10 extenso del campo que se protege 

puede definirse de la siguiente manera: 

•	 "Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicadas al 

campo de la literatura, de las bellas artes y la clencia"." 

•	 "Constituye el objeto de la propiedad intelectual la producciones u obras 

cientfficas, Iiterarias 0 artlsticas, orlqinales 0 de caracter creativo, con 

independencia de su merito, que pueden darse a luz por cualquier 

medio"."? 

Rangel Medina, define el derecho de autor como "el conjunto de prerrogativas que las 

leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizados 

mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la rnusica, el dibujo, la pintura, la 

7 Paul Miserachs 1. Sala, La propiedad intelectual, pag. 11.
 
8 Ibid., Pag. 13.
 
9 Vifiamata Paschkes, Carlos. La propiedad intelectual, 1,998.
 
10 Ibid., pag. 23.
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escultura, el grabado, la fotocopia, el cinemat6grafo, la radiodifusi6n, la televisi6n, el 

disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de cornunlcaclon"." 

1.4.2 Antecedentes hist6ricos 

En el derecho romano, no existia un reconocimiento del derecho de autor y solo se 

legislaban en el tres categorfas de derechos: Personales, de obligaci6n y reales, y 

dentro de estos ultirnos solo se admitia la propiedad de una creaci6n intelectual 

exteriorizada en un cuerpo material (manuscrito, dibujo, pintura 0 escultura). 

Ese extenso periodo de desconocirniento de los derechos intelectuales se extiende 

hasta el siglo XV, cuando con la invenci6n de la imprenta, que permiti6 la conservaci6n 

de la palabra y el pensamiento de los hombres, facilitando enormemente su 

reproducci6n y difusi6n, tuvo origen el sistema de los privilegios. 

EI privilegio que el Estado otorgaba al inventor solo se realizaba si este ultimo cumplfa 

con una serie de formalidades, de ahl que a tal sistema se Ie denomine sistema 

formalista 0 de los privilegios. 

"Este sistema, vigente en Europa durante los siglos XVI al XVIII, consistfa en un 

permiso por el cual el Estado otorgaba a los autores, como una gracia especial, la 

facultad de imprimir y vender sus obras, de acuerdo con condiciones que se 

determinaban expresamente, previa un detenido examen de su texto. Para los que 

infringieran esas disposiciones 0 publicaran una obra sin haber gestionado y obtenido 

el correspondiente privilegio, se establecfan severas sanclones"." 

En 1752 se promulg6 una resoluci6n para los reinos de Castilla y Arag6n, por la cual se 

establecfan las reglas a que debfan someterse los impresores de Iibros y se 

11 David Rangel Medina, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Instituto de Investigaciones 
Juridicas, UNAM, Mexico, 1991, pag, 88 
12 Pedro Carlos Acebey. Bases para una reforma de la legislaci6n americana articulo publicado en revista 
mexicana de la propiedad industrial, enero-junio de 1971, pag. 58. 
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reglamentaba tarnbien la venta de los mismos, todo ello de acuerdo con la Iicencia 

respectiva del Consejo de Castilla. 

"Las Cortes Espafiolas dictaron en el afio 1813 una ley sobre propiedad intelectual, 

cuyos terminos se inspiraban en el regimen legal sancionado en Francia con fecha 24 

de julio de 1793".13 

Continuo a esta ley, una reglamentaci6n sobre imprenta dictada en 1834 y un nuevo 

regimen legal sobre propiedad literaria, puesto en vigor en 1847, hasta que el 10 de 

enero de 1879 se sanciona la Ley de Propiedad Intelectual. 

La ley espanola de 1879 es la que sirve de modelo a casi todas las legislaciones de los 

estados latinoamericanos, por 10 cual se continuo con el sistema formalista. 

"En las colonias inglesas de America tarnbien se implanto un sistema formalista, aun 

cuando la base de sus legislaciones fue el Statute of Anne, sancionado en Inglaterra en 

1709, por medio del cual se otorgaba a los autores un derecho exclusivo para publicar 

sus obras por catorce afios, bajo condici6n de que sus titulos se Inscriblran en el Libro 

de Registro de la Company of Stationers". 14 

La primera ley federal sobre propiedad intelectual se promulg6 en Estados Unidos de 

America en 1790, como resultado de su declaraci6n de independencia. Sufri6 reformas 

posteriores durante los afios 1802, 1831, 1856, Y 1870, hasta que con fecha 4 de 

marzo de 1909 se dict6 la actual Ley Federal de propiedad intelectual, poria cual se 

subordina el ejercicio de derecho sobre la obra al cumplimiento de las formalidades 

establecidas para obtener el copyright. 

13 Jose Torre Revello. Ellibro, la imprenta y el periodismo en America durante la dominaci6n espanola,
 
Buenos Aires, 1940, pags. 25 y 29
 
14 Pedro Carlos Acebey. Bases para una reforma de la legislaci6n americana articulo publicado en revista
 
mexicana de la propiedad industrial, enero-junio de 1971, pag, 64.
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Cuando se suprime el sistema de los privilegios, con motivo de la revolucton Francesa, 

en Francia la ley del 17 de julio de 1793 reconocio la propiedad literaria y artlstica. 

1.5 Propiedad industrial 

La amplia aplicacion que tiene el terrnlno "industrial" se explica claramente en el 

Articulo 1.3 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: "la 

propiedad industrial se extiende en su acepclon mas amplia y se aplica no solo a la 

industria y al comercio propiamente dichos, sino tarnblen al dominio de las industrias 

aqrlcolas y extractivas de todos los productos fabricados 0 naturales". 

"Los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten 

informacion en 10 que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. 

La proteccion tiene por finalidad impedir toda utillzacion no autorizada de dichos signos 

y que pueda inducir a error a los consumidores asl como toda practica que induzca 

error en general".15 

Los derechos de propiedad industrial forman parte de los denominados derechos sobre 

bienes inmateriales, entendiendose sequn la exposicion de Maria Jose Segura Garda, 

que "los bienes inmateriales son creaciones de la mente humana que, mediante los 

medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por 

su especial importancia econornlca, son objeto de una tutela juridica especial. Sin 

embargo para tales efectos, los bienes inmateriales han de poderse materializar para 

su identiticacion, conocimiento y aplicacion. Entre las caracterlsticas de estos bienes 

se pueden mencionar entre otras, su repetitividad, es decir que se pueden materializar 

en una entidad objetiva susceptible de ser reproducida un nurnero indeterminado de 

veces, siendo cada una de elias susceptibles de disfrute por separado; su aptitud de 

ser poseldo slrnultanearnente por varias personas y su tipicidad dada la necesidad que 

150rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Principios basicos de la propiedad industrial, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/89S/wipo pub 895.pdf 
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pertenezca a un tipo descrito en la ley, ya que son derechos que solo existen en la 

medida que sean creados por el ordenamiento [uridlco"." 

1.5.1 EI sujeto en la propiedad industrial 

EI sujeto 10 constituye toda persona fisica 0 juridica que sea titular, causahabiente 0 

usuario autorizado de un bien jurfdlco protegido como propiedad industrial. 

1.5.2 EI objeto en la propiedad industrial 

EI objeto en la propiedad industrial 10 constituye el bien juridicamente tutelado que, en 

todo caso, sera siempre un bien inmaterial. 

EI derecho de propiedad industrial baslcarnente abarca los siguientes elementos: 

1.	 Marcas sean simples 0 colectivas, de productos 0 de servicios, que protegen 

signos distintivos de bienes y servicios y la exclusividad de su uso y explotaci6n. 

2.	 Nombres comerciales y emblemas, que protegen la denominaci6n de una 

empresa, de un establecimiento mercantil 0 de una entidad. 

3.	 expresiones 0 seiiales de publicidad, que protegen las frases, palabras 0 

conjunto de palabras que se utilizan para atraer la atenci6n del publico 

consumidor sobre los productos 0 servicios que ofrece su titular. 

4.	 Indicaciones geograticas y denominaciones de origen, que protegen las 

indicaciones 0 denominaciones de procedencia que atribuyen reputaci6n 0 

cualidades a ciertos productos en atenci6n a su lugar de origen 0 procedencia. 

5.	 Patentes de invenci6n 0 de mejora, que protegen las invenciones y su usa 0 

explotaci6n exclusiva por un periodo limitado de tiempo. 

6.	 Diseiios industriales, que protegen dibujos y modelos aplicados a los aspectos 

ornamentales y esteticos de productos industriales y artesanales. 

16 Segura Garcia Maria Jose: Derecho penal y propiedad industrial; Espafia, Editorial Civitas, S.A., p 148 y 149. 
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7.	 Modelos de utilidad, que protegen toda mejora 0 innovaci6n a un objeto, 0 de 

una parte del mismo, proporcionandole alqun efecto tecnlco en su fabricaci6n, 

funcionamiento 0 uso. 

La adquisici6n de tales derechos es voluntaria y generalmente se consigue a traves de 

su registro tras cumplir los requisitos que la ley impone. Es importante destacar este 

caracter voluntario, puesto que no se puede exigir a nadie la solicitud de una patente 0 

de una marca, pero su posesi6n permite emprender acciones y medidas para castigar 

por la vla civil y penal a los infractores de estos derechos. 

Otra caracterlstica importante del derecho de propiedad industrial, es su limitaci6n 

territorial ya que la protecci6n se adquiere para el pars 0 parses donde se ha realizado 

la solicitud 0 el registro, salvo 10 dispuesto en convenios internacionales en materia de 

propiedad industrial de los cuales Guatemala es parte y que establece algunas 

excepciones, como el caso de las marcas notorias. 

De 10 anteriormente relacionado se puede afirmar que el derecho de propiedad 

industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar 0 explotar en forma 

industrial y comercial las invenciones 0 innovaciones de aplicaci6n industrial y los 

signos distintivos industriales realizados para identificar productos 0 servicios ante la 

clientela en el mercado. Este derecho es eminentemente territorial y confiere a su 

titular la facultad de excluir a otros del usa 0 explotaci6n comercial de su propiedad si 

no se cuenta con su autorizaci6n. 

EI derecho de prohibir (ius prohibendi) es la parte mas destacada de la propiedad 

industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una Iicencia. Posee 

Ifmites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una 

duraci6n maxima, y territoriales pues s610 tienen validez en el territorio donde se han 

concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un pars). Otros Ifmites al derecho de 

prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con 

permiso del titular 0 habiendo cobrado la indemnizaci6n no se puede impedir la 
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posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal 

en el pals de un medio de locomoci6n matriculado en el extranjero, etc. 

1.6 Diferencias entre propiedad industrial y derechos de autor 

EI derecho de autor y el de propiedad industrial son diferentes, por cuanto a su 

naturaleza. EI derecho de la propiedad industrial, en el caso de los signos marcarios, 

por ejemplo, protege a los industriales, comerciantes, 0 prestadores de servicios, sean 

personas ffsicas 0 jurfdicas, que utilicen un signa distintivo para diferenciar sus 

productos 0 servicios de otros de su misma especie 0 c1ase, sin que sea requisito 

indispensable que se demuestre quien fue el autor de la denominaci6n 0 del emblema 

propuesto a registro. En cambio, el derecho de autor protege la creaci6n intelectual de 

una 0 varias personas ffsicas, y su protecci6n se extenders a una sociedad 0 persona 

jurldica solamente en el caso de que el 0 los autores hayan cedido todos 0 parte de sus 

derechos a dicho ente jurfdico. , 

1.6.1 Por el objeto 

Como se ha seiialado, la propiedad industrial se interesa en proteger invenciones, 

modelos de utilidad y signos distintivos, siendo las primeras, aquellas creaciones que 

se encuentran en el dominic de 10 utll, objetos que aplicados por la tecnlca y la 

industria, ofrecen soluciones a problemas de utilidad y transformaci6n de la materia y la 

energfa para su aprovechamiento en actividades que fomenten la producci6n de bienes 

econ6micos. Por su naturaleza estos bienes contribuyen a enriquecer los medios de los 

que habitualmente dispone el ser humane para dominar su entorno y asl satisfacer sus 

necesidades. 

Tarnblen incluye los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, y expresiones 0 

seiiales de propaganda y las denominaciones de origen), que como su nombre 10 

indica, son empleados en el traflco comercial como un instrumento valioso para la 

formaci6n de c1ientela, al lograr que el publico consumidor asocie los mismos con 
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productos 0 servicios de determinada calidad y caracteristicas, 10 cual redunda en 

beneficios econornlcos para la persona que los utiliza. Y que pueden Ilegar a constituir 

un activo muy valioso. 

Por otro lado el derecho de autor y los derechos conexos se orientan a proteger las 

obras, es decir las creaciones intelectuales que constituyen aportaciones al mundo del 

arte y la literatura, mismas que en el tiempo y en el espacio se agregan sin sustituirse 

las unas a las otras, y que adernas tienen como fin ultimo producir el goce intelectual 

y/o estetico en las personas que tienen acceso a elias. 

1.6.2 Por el contenido del derecho 

Esta clasificacion se hace en funcion de las facultades de indole patrimonial 0 

econornica las cuales constituyen los derechos que amparan al creador de una obra 

protegida en todo 10 concerniente a la explotacion por si mismo 0 autorizando a 

terceros, de la creacion protegida, y al posterior aprovechamiento del beneficia 

economico resultante, como en las de caracter personal 0 moral que asisten al autor de 

una obra protegida, concernientes a la tutela de la personalidad del creador en relacion 

directa con su obra, destinadas a garantizar intereses intelectuales. 

En el caso de la propiedad industrial, las facultades de caracter moral 0 personal son 

menos rigidas, ya que la proteccion se define en razon del estado de la tecnlca, y/o la 

distintividad en el caso de los signos. Por 10 tanto el hecho de conocer quien creo una 

marca, 0 perfecciono un invento no resulta relevante. 

De esa cuenta las prerrogativas de indole personal resultan restringidas, en virtud de 

que el fin del creador es satisfacer una finalidad tecnica 0 de mercado. 

No obstante 10 anterior, el contenido del derecho moral del inventor comparte un nucleo 

cornun con el derecho del autor, siendo esta la facultad que asiste a aquel de que se Ie 
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mencione como la paternidad de su creacion, aun y cuando haya cedido los derechos 

patrimoniales, as! como el derecho de disposlclon sobre el destino de la misma. 

En la propiedad industrial, solamente en el caso de patentes y el de dibujos y modelos 

industriales el enfoque se asemeja al que se da en el derecho de autor, en cuanto a la 

finalidad de proteger la rnanlfestacion externa de un acto de creaclon intelectual y 

asegurar la obtenclon de un beneficio econornlco por su explotaclon. 

En el derecho de autor, el derecho patrimonial del autor esta constituido entre otras por 

la facultad de autorizar actos tales como la reproduccion de la obra en forma material 

(edicion, reproduccion mecanica), la cornunicacion publica de la obra en forma no 

material a un espectador 0 un auditorio por medio de la representacion y de la 

ejecucion publicas, la radiodifusicn, la exhibicion cinernatoqraflca, y/o la exposlcion, la 

transformacion de la obra mediante su traduccion, adaptacion, y/o arreglo musical. 

EI derecho patrimonial es objeto de diversas excepciones, puede ser enajenado total 0 

parcialmente, y su duracion es limitada, en Guatemala se protege durante la vida del 

autor y 75 aries despues de su muerte. 

EI derecho moral del autor esta integrado por la potestad de divulgar su obra 0 a 

mantenerla reservada en la esfera de su intimidad, el derecho al reconocimiento de la 

paternidad intelectual sobre su obra, a que se respete la integridad de la misma. Es 

decir a que toda difusion que se haga de esta, sea en la forma en que el autor la creo, 

sin modificaciones, el derecho de retracto 0 arrepentimiento por cambio de 

convicciones, y el retiro de su obra del comercio. Las facultades otorgadas por el 

derecho moral del autor, son de caracter extra patrimonial, son inalienables y en 

principio tienen una duracion ilimitada. 
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1.6.3 Por el modo de adquisici6n de los derechos 

En lineas generales puede decirse que la protecci6n que dispensan tanto la propiedad 

industrial como el derecho de autor, responde al principio de tipicidad, que implica que 

unicamente se proteqeran aquellas obras 0 creaciones que esten seiialados y 

establecidos dentro de la ley. Por ende, la fijaci6n de requisitos y formalidades que han 

de cumplirse para adquirir el derecho, varia para cada categoria en virtud de las 

caracteristicas particulares de elias. 

Propiedad industrial: La persona que este interesada en proteger una creaci6n en esta 

rama, debe agotar el procedimiento administrativo contemplado en la ley, para que la 

autoridad correspondiente Ie atribuya la titularidad de los derechos sobre la misma. 

Derecho de autor: Impera el sistema declarativo, ya que las obras tuteladas por este se 

encuentran protegidas desde el momenta mismo en que su autor las crea. Por 10 tanto 

la actividad del 6rgano administrativo correspondiente se Iimita a reconocer 0 declarar 

el derecho que asiste al autor. 

1.7 La legislaci6n sobre propiedad industrial en Guatemala 

A nivel	 constitucional la propiedad intelectual se encuentra protegida en varios 

)	 articulos, el primero de ellos es el Articulo 39 respecto de la propiedad privada que 

indica: "Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona 

humana. Toda persona puede disponer Iibremente de sus bienes de acuerdo con la ley. 

EI Estado garantiza el ejercicio de este derecho y oebere crear las condiciones que 

faci/iten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el 

progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos". La 

Constituci6n Politica de entrada establece la garantia de la propiedad privada como 

derecho inherente a la persona humana, la propiedad es considerada la expresi6n 

concreta de Iibertad. EI estado de Guatemala debe crear las condiciones juridicas, 

comerciales y tecnol6gicas que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes 
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EI Articulo 41 regula una protecci6n al derecho de propiedad, y dice: "Por causa de 

actividad 0 delito politico no puede limitarse el derecho de prapiedad en forma alguna. 

Se prahibe la confiscaci6n de bienes y la imposici6n de multas confiscatorias. Las 

multas en mnqon caso podren exceder del valor del impuesto omitido". Este Articulo 

determina que por actividades politicas 0 delitos politicos no se limitara el derecho a la 

propiedad privada y la misma no sera objeto de expropiaci6n 0 servidumbres 

administrativas. 

EI Articulo 42 protege los derechos de autor e inventor e indica: "Se reconoce el 

derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos qozeren de la 

prapiedad exclusiva de su obra 0 invento, de conformidad con la ley y los tratados 

internacionales". 

En el Articulo 43 Libertad de industria, comercio y trabajo. "Se reconoce la libertad de 

industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales 0 de 

interes nacional impongan las leyes". La Constituci6n reconoce la libertad de toda 

persona a seleccionar su actividad industrial, comercial y laboral, de acuerdo con sus 

intereses y conveniencias, sin mas limitaciones y requisitos que los establecidos en 

leyes y reglamentos. Tales limitaciones provienen de la ley, pues ninguna libertad se 

reconoce en terminos absolutos, un ejemplo de estas limitaciones esta contenido en el 

Decreto Numero 57-2000 Ley de Propiedad Industrial. 

Finalmente, el Articulo 63 de la Constituci6n es una garantfa a la expresi6n creadora e 

indica "el Estado garantiza la libre expresi6n creadora, apoya y estimula al cientifico, al 

intelectual y al artista naciona/, pramoviendo su formaci6n y superaci6n prafesional y 

econ6mica". 

AI respecto de la propiedad industrial, el Decreto Nurnero 2-70 C6digo de Comercio de 

Guatemala, en su Articulo 668 establece: "Todo 10 relativo a los nombres comerciales, 
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marcas, avisos, anuncios y patentes de invenci6n, as! como a los derechos que los 

mismos otorgan, se reqir« por las leyes especiales de la materia". 

La protecci6n a la propiedad industrial en Guatemala se encuentra regulada en el 

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

la cual en su Articulo 1 indica: "Esta ley tiene por objeto la protecci6n, estimulo y 

tomento a la creatividad intelectual que tiene aplicaci6n en el campo de la industria y el 

comercio y, en particular, 10 relativo a la adquisici6n, mantenimiento y protecci6n de los 

signos distintivos, de las patentes de invenci6n y de los modelos de utilidad y de los 

disenos industriales, as! como la protecci6n de los secretos empresariales y 

disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleat'. 

Finalmente el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 

Numero 89-2002 y sus reformas Acuerdo Gubernativo 15-2005 cuyo objeto es 

desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial 

Decreto Nurnero 57-2000 del Congreso de la Republica, y las funciones del Registro de 

Propiedad Intelectual, como autoridad adrninistrativa responsable del registro de los 

derechos de la propiedad industrial. 

Respecto de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual, Guatemala es 

miembro contratante de los siguientes tratados administrados por la OMPI: 

• Convenio de la OMPI. 

• Convenio de Paris para la protecci6n de la propiedad industrial. 

• Convenio de Berna 

• Tratado de cooperaci6n en materia de patentes. 

• Convenio de Roma. 

• Convenio de fonogramas. 

• Tratado de Budapest. 

• Tratado de Nairobi. 

• Tratado de la OMPI sobre derecho de autor. 
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•	 Tratado de la OMPI sobre interpretaci6n 0 ejecuci6n de fonogramas. 

•	 Acuerdo que establece la Organizaci6n Mundial de Comercio y los 

ADPIC. 
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CAPITULO II
 

2. La marca 

2.1. Introducci6n 

Es evidente que la titularidad de ciertas marcas constituye para muchas empresas uno 

de sus activos mas importantes si no el mas importante de todos, evaluese el valor que 

puede tener dentro de la economia mundial marcas como BlackBerry, Coca Cola, 

Kodak, Sony, IBM, Apple, Texaco, y puede concluirse que el impacto e importancia de 

estas marcas en las finanzas de sus empresas titulares es principal. 

Las marcas son un elemento indispensable para mantener los incentivos a la oferta de 

nuevos y mejores productos, tamblen para asegurar la busqueda de la uniformidad y 

optimizaci6n de la calidad. 

Todo empresario tiene como objetivo primordial ganarse el favor del publico, al escoger 

este ultimo sus productos 0 servicios por encima de los de la competencia, para esto 

hace los esfuerzos de desarrollo, tecnologia y control de calidad necesarios con la 

seguridad de que el consumidor sabra reconocer los adelantos alcanzados en estos 

campos a traves de la fidelidad y lealtad hacia la marca de la cual es titular. Si la 

marca no existiera, sus esfuerzos no tendrian recompensa, pues el publico consumidor 

no podria diferenciar sus productos 0 servicios de los productos 0 servicios de terceros 

en el mercado. 

La marca constituye un signa 0 medio que permite al empresario identificar sus 

productos 0 servicios, diferenciarlos de otros disponibles en el mercado, es un signa 

cuando resulta susceptible de percepci6n visual, y es LIn medio cuando es aprehendido 

por otro de los sentidos. 
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La marca identifica y distingue, representado ello su funci6n principal, puesto que I-mala. C 

delimita una especie dentro de un genero, de ahl que los signos qenerlcos no sean 

validos como marcas. 

Puede concluirse entonces que la marca potencializa la competencia, y posibilita a 

traves de sus diversas funciones que los productos puedan converger a un mercado 

que premiara con la elecci6n del consumidor a aquel titular de una marca que haya 

alcanzado las calidades, desarrollo y categorfa de productos 0 servicios que el 

consumidor prefiere. 

2.2 Definicion de marca 

Existen tanto definiciones doctrinales como legales, a continuaci6n se detallara una 

lista de las mismas: 

2.2.1 Doctrinales 

Breuer Moreno, "EI signa caracterfstico con que el industrial, comerciante, 0 agricultor 

distingue los productos de su industria, comercio 0 explotaci6n agrfcola. La marca se 

ldenfiflca con el producto que distingue y desde luego, cuanto mayor es la difusi6n y 

aceptaci6n de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. 

Simultanearnente, la marca sirve para propender a esa difusi6n, pues es facilrnente 

recordada por la cllentela"." 

Fernandez expone que "Es el signa que permite distinguir el origen industrial 0 

comercial de las mercaderfas" .18 

Garrone "Es el signa con que el industrial, comerciante 0 agricultor distingue los 

productos de industria, comercio 0 explotaci6n agrfcola". 19 

17 Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio, pag.Jl . 
18 Codigo de Comercio Comentado (Buenos Aires, 1950) 1. II, p 153 
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Chavanne y Burst exponen: "Signo sensible colocado sobre un producto acompaiiado a 

un producto 0 servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los 

competidores 0 de los servicios prestados por otros". 20 

McCarthy expresa: "Cualquier palabra, nombre, slrnbolo, 0 dispositivo 0 cualquier 

combinaci6n de los mismos adoptados 0 utilizados por un fabricante 0 comerciante 

para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados 0 vendidos por otros". 21 

La UNCTAD: "Las marcas son universalmente conocidas como un dispositivo utilizado 

por un productor 0 distribuidor para identificar los bienes que fabrica 0 vende. A traves 

de tal identificaci6n es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su 

fuente de origen, 0 sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras". 22 

2.2.2 Legales 

Articulo 4 Decreto Nurnero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley 

de Propiedad Industrial: "Todo signo denominativo, figurativo, mixto, offativo, sonoro 0 

mixto, que sea apto para distinguir los productos 0 servicios de otros simi/ares en el 

mercado, de una persona individual 0 juridica, de los de otra y que pueda ser objeto de 

una representaci6n grafica". 

Articulo 7 del Convenio Centroamericano para la Protecci6n de la Propiedad Industrial: 

"Marca es todo sign0, palabra 0 combinaci6n de palabras, 0 cualquier otro medio 

grafico 0 material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir 

claramente los productos, mercancias, 0 servicios de una persona natural 0 juridica de 

19 Manual de Derecho Comercial (Buenos Aires, 1978) p. 344. 
20 Droit de la propriete industrielie (Paris, 1976), p 223. 
21 Trademarks and unfair competition (Rockhester, 1973) 1. 1, p. 85 
22 The impact of trade marks on the development process of developing countries (Ginebra, 1977), p. 1. 
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los productos, mercancias 0 servicios de la misma especie 0 clase, pero de diferente 

titular". 

Articulo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad industrial 

relacionados con el comercio ADPICS: "Podre constituir una marca de tebtic« 0 de 

comercio cualquier signa 0 combinecion de signos que sean capaces de distinguir los 

bienes 0 servicios de una empresa de los de otras empresas". 

2.3 Naturaleza juridica del derecho de marca 

EI derecho de marcas no forma una parte aislada del sistema juridico, sino que su 

aplicaci6n y efectos surgen de su coordinaci6n e inserci6n en el conjunto de normas 

que integran ese ordenamiento. Estos derechos subjetivos tienen por base las normas 

que constituyen el derecho marcario, y es en virtud de este fundamento que debe 

determinarse la naturaleza juridica del derecho a la marca. Para ello se analizan las 

siguientes teorias: 

2.3.1 Teoria del derecho de la personalidad 

Aunque esta teo ria era mas frecuente en el pasado, se basa en un doble argumento; 

por una parte, se destaca la vinculacion que la marca tiene con su titular, asl la 

marca identifica directa 0 indirectamente el origen de bienes 0 servicios y 10 esencial 

del derecho sobre aquella es que su titular consienta la aplicaci6n de su signa distintivo 

sobre mercaderias 0 servicios. 

Un segundo argumento se relaciona con los intereses que la concesion de derechos 

sobre los signos marcarios busca tutelar, no se trata de proteger los activos 

materiales del titular de la marca, los derechos sobre la marca buscan evitar la 

confusi6n del publico respecto de los productos de distintas empresas. 
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Esta teorla esta expuesta a diversas crlticas. En primer lugar, los derechos sobre los q1emala, C 

signos marcarios tienen un contenido esencialmente econ6mico; estan destinados a 

asegurar ciertas ventajas patrimoniales para su titular. Se diferencian desde este 

anqulo a los derechos de la personalidad, cuya esencia es la protecci6n de los bienes 

indisolublemente unidos a la persona, como la vida, el cuerpo, la salud, la Iibertad 

corporal y la identidad y no la concesi6n de ventajas econ6micas 0 la conformaci6n de 

bienes econ6micos. 

Los derechos sobre una marca no son una consecuencia necesaria de la existencia de 

una persona, y tanto menos de una persona de existencia visible, sino dependen para 

su nacimiento y mantenimiento de actos formales, tales como el registro de la marca, 0 

bien conductas econ6micas, como el uso de la misma. 

Todas las cuestiones esenciales relativas al nacimiento, ejercicio y extinci6n del 

derecho subjetivo a la marca se relacionan con conductas econ6micas yempresariales 

que nada tienen que ver con los aspectos fundamentales de la vida individual a que se 

refieren los derechos de la personalidad, y esto se refleja principalmente en las 

modalidades de adquisici6n y perdida de aquel derecho. 

2.3.2 Teoria del derecho de monopolio 

)	 Esta teorla destaca el hecho de que la protecci6n de las marcas surge de un acto del 

legislador que crea una exclusividad 0 monopolio sobre un signa distintivo, como una 

forma de recompensa al titular de la marca y a fin de que se beneficie de manera 

exclusiva con la explotaci6n econ6mica de tal signo. 

Dicha teorla adolece de varios defectos. Da una explicaci6n econ6mica de los efectos 

del derecho sobre la marca, pero no explica la ubicaci6n de las prerrogativas del titular 

de la marca dentro del orden jurldico. EI derecho sobre la marca en realidad no 

constituye recompensa alguna, sino un instrumento que permite a su titular gozar de 
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beneficios que seran resultado de su propio esfuerzo en el futuro y que dependeran de 

su estrategia de mercado y la calidad de sus productos a servicios. 

Es cierto que el titular de una marca goza de un ius prohibendi contra los restantes 

posibles usuarios de tal marca, y que este ius prohibendi es paralelo al derecho de 

exclusividad a monopolio, sin embargo el origen de esta facultad es distinto. Asi como 

su mantenimiento y perdida. 

Puede concluirse entonces que la teoria del derecho de monopolio es irrelevante, 

desde el punta de la funci6n de ordenamiento juridico baslco, 

2.3.3 Teoria del derecho intelectual 

Presupone esta teoria la creaci6n de una nueva categoria de derechos, la de los 

derechos intelectuales, que recoja la diferencia existente entre los derechos relativos a 

las distintas creaciones del intelecto y los derechos reales, los derechos sabre las 

marcas quedarian incluidos dentro de la categoria de los derechos intelectuales, 

conceptualizados estos ultlrnos en su aspecto econ6mico como el derecho patrimonial 

que otorga a su titular una potestad exclusiva y temporaria sabre una creaci6n del 

intelecto . 

.)	 Esta teoria presenta varios defectos, en primer lugar, 10 que protege el derecho sabre 

una marca no es una creaci6n intelectual ya que muchos signos marcarios carecen de 

originalidad a creatividad, y en muchos casas resultan solo una elecci6n arbitraria. En 

segundo lugar, 10 que protege el derecho de marca no es el elemento intelectual 

configurado par el signa marcario, sino la exclusividad de usa de ese signa en relaci6n 

can ciertos productos a servicios. 

En la actualidad la proposici6n de una nueva categoria de derechos intelectuales no ha 

sido receptada par el orden juridico internacional, par 10 que sus consecuencias 
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normativas concretas son escasas 0 nulas. Por 10 tanto carece hoy de interes, debido 

a su inexactitud y por las confusiones terrninoloqicas que la misma acarrea. 

2.3.4 Teoria del derecho de propiedad industrial 

Esta teorla constituye un perfeccionamiento de la teorla del derecho intelectual, 

buscando para ello adaptar sus elementos a las particularidades del derecho marcario, 

y responde al surgimiento de nuevas figuras jurfdicas que no podfan ser encasilladas 

en las categorfas normativas tradicionales. 

EI derecho positivo reconoce expresamente la categorfa aqui analizada, al definir el 

Articulo 10
, parrafo 2 del Convenio de Paris los objetos de la proteccion de la propiedad 

industrial detallanda: "La protecci6n de la propiedad industrial tiene par objsto las 

patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las 

marcas de fabrica 0 de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las 

indicaciones de procedencia 0 denominaciones de origen, asl como la represion de la 

competencia desleal". Adernas de que la inclusion de los derechos sobre las marcas 

en la categorfa de los derechos de propiedad industrial es usual en la practica jurfdica. 

No obstante estos argumentos a favor de esta teorla, la califlcacion resulta insuficiente 

desde los diversos anqulos jurfdicos, en consecuencia debe recurrirse a otras figuras 

para logar un adecuado encuadramiento jurfdico del derecho a la marca. 

2.3.5 Teoria de las marcas como bienes inmateriales 

Esta teorla predomina en Alemania y Suiza, parte del principio que bienes juridicos u 

objetos jurldicos son aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela 

jurfdica. Existen dos tipos de categorfas de objetos jurfdicos: 1) Aquellos bienes que 

son objeto de un derecho de exclusividad que se manifiesta erga omnes, 0 sea objeto 

de un derecho absoluto, objetos materiales y objetos inmateriales dotados todos de 
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caracteres especificados por la ley. 2) Otros bienes que no son objeto del dominio 

directo que se ejercita con el derecho de exclusividad. 

Las marcas constituyen un bien inmaterial, la exclusividad sobre el uso de los signos 

marcarios es el prop6sito esencial del regimen jurldico que los tutela, y la legislaci6n 

dispone de diversos instrumentos jurldicos destinados a asegurar dicha exclusividad. 

EI derecho del titular de la marca no se refiere al signa distintivo en sl, sino al signa en 

cuanto se relaciona con las mercaderias que identifica. Es el uso de la marca como 

signa distintivo el que se encuentra juridicamente tutelado y prohibido para aquellos 

que no sean titulares 0 Iicenciatarios del titular de la marca. 

La c1asificaci6n de las marcas como bienes inmateriales tiene multiples consecuencias 

jurldlcas, debido a la importante funci6n normativa que el concepto de bien desempeiia 

en los ordenamientos juridicos que 10 utilizan. 

2.3.6 Conclusion 

Gran parte de las dificultades que la doctrina ha experimentado al emprender la tarea 

de la determinaci6n de la calificaci6n juridica que corresponde al derecho sobre las 

marcas se debe a la err6nea pretensi6n de tratar como excluyentes entre sl a las 

figuras de bienes inmateriales y el derecho de propiedad industrial. En realidad estas 

figuras no solo no son excluyentes sino que dependen mutuamente para su existencia. 

Existe propiedad sobre la marca, porque las normas reconocen ciertos derechos 

respecto de tales signos, derechos que por sus particularidades asl como por su 

ubicaci6n en los ordenamientos juridicos deben calificarse como de propiedad 

industrial. Como existen tales derechos sobre estos signos puede asl mismo decirse 

que las marcas conforman bienes inmateriales, por 10 que ambas teorlas no son sino 

calificaciones distintas de un mismo conjunto de elementos normativos. 
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2.4 Sujetos 

2.4.1 Sujeto activo 

Es el titular, causahabiente, licenciatario a franquiciatario de los derechos derivados de 

los registros marcarios. 

2.4.2 Sujeto pasivo 

La constituye el publico consumidor, es decir aquel que va a recibir directamente los 

beneficios a perjuicios del producto a servicio adquirido identificado bajo determinada 

marca registrada, es quien puede acudir en determinado momenta a presentar un 

reclamo formal al verse sorprendido par una adquisici6n cuyas caracteristicas a 

cualidades no son acordes a la marca que distingue a dicho producto a servicio y que 

el consumidor esperaba recibir en esa transacci6n comercial, con el objeto de resarcir 

el menoscabo de su patrimonio. 

2.4.3 Objeto 

Esta constituido par todo signa visible que distinga productos a servicios de otros de su 

misma especie a clase en el mercado, todo elemento que sea perceptible par los 

sentidos y que permita distinguir productos a servicios de otros de su misma especie a 

c1ase. 

2.5 Elementos que componen la marca 

"La marca esta compuesta par tres elementos asl: el signa exterior, la relaci6n 

establecida entre el signa y los productos a servicios que distingue, y el elemento 

psicol6gico, que es la aprehensi6n que los consumidores hacen, la uni6n entre el signa 

y los productos." 

23 Fernandez Novoa, Carlos, Fundamentos de derecho de marcas, pags. 22 y 23 
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2.5.1 EI signa exterior 

Es un elemento esencial, pues la marca sirve para distinguir productos 0 servicios de 

otros similares, por 10 que debe ser facilrnente perceptible por cualquiera de nuestros 

sentidos: oldo, vista, tacto, gusto u olfato. Todo aquello que es facllmente captable por 

nuestros sentidos y 110 solo aquello que podemos ver. 

2.5.2 Relaci6n establecida entre el signa y los productos 0 servicios que 

distingue 

Vinculo que se establece entre el signa exterior y los productos 0 servicios que este 

define, de forma tal estos productos 0 servicios son individualizados en calidad y 

caracteristicas por un signa que los identifica. 

2.5.3 Elemento psicol6gico 

Integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor: "EI origen 

empresarial del producto vinculado a la marca, las caracteristicas, el nivel de calidad 

del producto dotado con la marca, y la buena fama del producto 0 servicio portador de 

la maroa"." 

Este elemento subjetivo 0 psicol6gico esta deterrninado por el caracter distintivo de la 

marca. 

"La marca para corresponder a su fin debe ser distinguible, es decir no confundible con 

otras. No es necesario, pues que la marca sea nueva ni en sl ni en su calidad de 

marca, pues para su finalidad vale tanto un signa ya usado para distintos productos, 

24 Fernandez Novoa, Carlos, Fundamentos de derecho de marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, p.23 
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como el que se hubiera empleado para iguales mercancias y despues haya 

abandonado" .25 

Como ejemplo de la ausencia de elemento psicol6gico podemos serialar la 

vulgarizaci6n de un signo, en este caso sigue existiendo el signa en st mismo, y la 

relaci6n con productos 0 servicios, pero para los consumidores ha desaparecido por 

una u otra raz6n la representaci6n mental de esa relaci6n. 

2.6 Funciones de la marca 

2.6.1 Indicaci6n de origen 

Tradicionalmente se entendi6 que la marca identificaba el origen el producto, y fue la 

funci6n mas importante en la edad media ya que la funci6n de la marca era identificar 

la persona del productor, hoy en dla esta concepto ha cambiado, la marca no distingue 

mas el origen, por el contrario los consumidores no conocen quien es el fabricante de 

los productos. Sin embargo es cierto que el consumidor supone que todos los 

productos de la misma marca son originarios del mismo fabricante, aunque no se Ie 

conozca, 0 aunque la marca haya otorgado licencias a varios fabricantes para realizar 

la elaboraci6n de los mismos productos. 

) 2.6.2 Distintiva 

La verdadera y (mica funci6n esencial de la marca es distinguir un producto 0 un 

servicio de otros, si bien saber quien es el fabricante de un producto puede ser muy 

importante para el consumidor al momento de elegir un producto, esta informaci6n 

puede ser secundaria respecto de la marca, ya que cuando el producto este puesto en 

su lugar de venta, el consumidor recurrlra a la marca para determinar su elecci6n, ya 

2S Ramella, Agustin, Tratado de la propiedad industrial, hijos de Reus, Madrid, 1913 ,p. 32 
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sea elegir entre varias marcas 0 repetir elecciones anteriores de productos 0 servicios, 

de acuerdo con la satisfacci6n experimentada por una marca determinada. 

Puede concluirse entonces que es la marca la que perrnite esta distinci6n entre 

productos de una misma especie, si la misma no es apta para que el c1iente pueda 

efectuar esta diferenciaci6n y selecci6n, entonces este signo no califica para ser marca, 

deduclendose que la funci6n de distintividad es esencial a la marca. 

Esta distintividad se efectua en dos aspectos. Intrinseco y extrinseco, la distintividad 

intrinseca se da cuando el c1iente distingue entre el nombre de la marca y el producto 

que esta representa, la distintividad extrinseca se desarrolla cuando la misma marca 

permite que el c1iente realice su elecci6n entre productos similares pero de marcas 

diferentes. 

Los productos entonces tienden a comercializarse basandose en la lealtad del 

consumidor hacia la marca en lugar de la identidad del fabricante, atribuyendo al 

producto las cualidades y caracteristicas que la marca representa, trasladando a 

aquellos productos su valor como marca. 

2.6.3 De garantia 0 calidad 

Otra de las funciones de la marca es la de garantizar la calidad uniforme de un 

producto 0 servicio, quien adquiere el mismo desea experimentar la misma calidad 0 

calidad superior que en las adqulslclones 0 prestaciones anteriores, no se trata aca de 

obtener la calidad optima, sino por el contrario experimentar la misma calidad. 

No obstante en la practica el empresario puede utilizar una misma marca para amparar 

productos de calidades diversas ya que no existe obligaci6n legal que 10 comprometa a 

comercializar los mismos con una calidad uniforme, sin embargo el interes del titular de 

la marca de ver premiados sus esfuerzos a traves de la elecci6n del consumidor 10 
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lIevaran a alcanzar cierta calidad y mantenerla uniforme, por 10 cual las marcas 

constituyen una verdadera garantia de calidad. 

Es importante mencionar que como estimulo a esta uniforrnidad de calidad esta el 

hecho probado de que tarda mucho mas una marca en ganar posiciones en el mercado 

derivadas de su calidad y de la elecci6n del consumidor debido a la misma calidad, que 

en perderlas debido a que las preferencias del consurnidor se alcanzan con esfuerzo y 

se pierden con facilidad. 

A pesar de la importancia de esta funci6n de garantia, debe hacerse notar que la 

misma funci6n es segundaria, debido a que cualquiera que sea la calidad del producto 

o servicio amparado por la marca, la misma marca perdurara en el tiempo y sequira 

siendo marca. 

2.6.4 Publicidad 

Muy frecuentemente la marca tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio 

producto de la publicidad, y es que la marca es el unico nexo que existe entre el 

consumidor de un producto 0 un servicio y el titular de la marca, sin una marca que 

determine un producto 0 servicio no seria posible efectuar publicidad de un objeto 

dado, y es por esta misma acci6n de publicidad que la misma adquiere valor para los 

consumidores y lIega a convertirse en un activo primordial de la empresa. Y es que 

inutiles serian los esfuerzos de los empresarios de mejorar la calidad de sus productos 

o servicios, si estos no son dados a conocer a los consumidores de una manera 

atractiva, la marca a traves de la funci6n de publicidad permite este esfuerzo de 

comunicaci6n. 

2.6.5 De protecci6n 

La marca tarnblen protege tanto a consumidores como a titulares de la misma contra 

falsificaciones 0 enqarios que pueden provocar detrimento de la calidad de los 
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productos 0 servicios, aSI como de competencia desleal en el mercado, por medio de 

los distintos recursos legales para combatir los mismos. 

2.6.6 Colectora de clientes 

La marca mediante su diseiio, valor y posicton de mercado permite alcanzar la 

idealizaci6n de los c1ientes y la masificaci6n de la comercializaci6n del producto, para 

alcanzar dicho objetivo debe ser un medio atractivo al publico consumidor, con 

capacidad de arrastre y de convencimiento, debe impactar positivamente creando el 

deseo de adquisici6n por parte del cliente. 

2.6.7 Social 

Como un aporte importante a la sociedad, la marca cumple con la funci6n social de 

evitar las falsificaciones marcarias y con esto evitar los perjuicios para la sociedad, 

previene que los consumidores no solo se yean engaiiados, sino que se yean 

afectados en aspectos tan importantes como la salud y la seguridad publica, dada la 

escasa calidad de la que suelen adolecer los productos falsos, para esto existen 

mecanismos que Ie permiten al estado castigar al infractor. 

2.7 Clasificaci6n de las marcas 

.Existe una diversidad de criterios para la c1asificaci6n de marcas, anotaremos a 

continuaci6n la clasificaci6n que esboza el Dr. Guy Jose Bendaiia Guerrero26 
. 

2.7.1 Marcas nominativas 0 verbales 

Capturan al publico a traves de los sentidos de la vista 0 el oldo, de forma tal que el 

consumidor identifica rapldarnente los sonidos de una 0 mas palabras con que se forma 

la marca, 10 importante pues no son los caracteres sino como suena la marca. 

26 Bendaiia Guerrero Guy Jose, Curso de derecho de propiedad industrial, Hispamer, Managua 1999 pags. 68,84 
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2.7.2 Marcas figurativas 

Estas marcas consisten en figuras, como los emblemas, representaci6n figurada de un 

simbolo 0 ideas, y 10 que se protege y constituye la mara es la naturaleza misma de 

figura y no solo su forma particular. 

2.7.3 Marcas mixtas 

Existe una cornbinaci6n de elementos de categorias diversas que provocan en el 

consumidor que este recuerde e identifique no tanto una imagen 0 sonido, sino todo un 

concepto que de la combinaci6n se deriva y que por 10 general es mas completo que 

sus elementos aislados. 

2.7.4 Marcas plasticas 0 tridimensionales 

Son todas aquellas marcas que tienen la peculiaridad que tamblen pueden palparse, 0 

sea que trascienden el mundo de 10 visual, ejemplos de esto seria la forma del 

producto, los envases, relieves, y envoltorios. 

2.7.5 Marcas defensivas 

Son aquellas marcas que han sido registradas con el objeto de blindar a traves del 

registro a la marca principal, por medio del registro de todas elias en la rnisma clase 

que la principal 0 en c1ases diferentes que Ie interesan al titular, de todas elias se utiliza 

unlcarnente la principal, que existe protegida por todas las defensivas que son un 

conjunto de signos analoqos a la marca principal. 

2.7.6 Marcas de reserva 

Son las que se registran para poder ser utilizadas posteriormente en caso de 

necesidad. 
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2.7.7 Marcas Iigadas 

Son todas aquellas marcas que pertenecen al mismo titular, por 10 general amparan la 

misma c1ase de productos muy relacionados entre si, 

2.7.8 Marcas individuales 

Son las marcas cuya titularidad corresponde a un unico propietario, pudiendo ser una 

misma persona flsica 0 moral. 

2.7.9 Marcas comunes 

Son las marcas cuya titularidad corresponde a mas de un titular, la cotitularidad de las 

marcas esta adecuadamente regulada en la legislaci6n moderna. 

2.7.10 Marcas colectivas 

Son las marcas que se utilizan para distinguir productos que han sido fabricados 0 

producidos por una colectividad como cooperativas, asociaciones, etc. 0 que estos 

productos pertenecen a una regi6n 0 pais deterrninado. 

;' 2.7.11 Marcas compuestas 

Son las marcas que se encuentran constituidas por elementos que aisladamente no 

podrian constituir una marca por ser de dominio publico, en estas marcas la novedad 

radica en que la configuraci6n de estos elementos, en la coloraci6n, la representaci6n 

que contenga, de manera que cumple con la funci6n de distintividad indispensable para 

constituir una marca. 

36
 



2.7.12 Marcas registradas 

Son las marcas que han cumplido con los requisitos exigidos por el registro publico 

respectivo y que goza de la protecci6n legal del estado. 

2.7.13 Marcas no registradas 0 de hecho 

Son marcas que cumplen la misma funci6n distintiva de las marcas registradas, sin 

violar ninqun derecho de estas, pero que carecen de la protecci6n legal a no haber side 

depositadas en el registro respectivo. 

2.7.14 Marcas genericas 

Son las marcas adoptadas por su titular para distinguir la totalidad de los productos que 

comercializa 0 los servicios que presta, procurando con esto un mayor renombre y 

publicidad a su marca. 

2.7.15 Marcas especiales 

Son las marcas can que se distingue solo a determinados productos 0 servicios de una 

empresa, haciendo una especializaci6n de la relaci6n producto 0 servicio y la marca en 

cuesti6n. 

2.7.16 Marcas notorias 

Son aquellas marcas con una reputaci6n amplia, que gozan de un conocimiento 

generalizado en el mercado y que gozan de protecci6n especial, con el objeto de evitar 

confusiones respecto del origen 0 calidad de productos a servicios, por el usa que un 

tercero pueda hacer de esta marca reconocida. 
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2.7.17 Marcas mundiales 

Son las marcas cuya notoriedad trasciende las fronteras de los paises y que hace que 

sean ampliamente reconocidas a nivel mundial, es importante mencionar que todas las 

marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las marcas notorias son marcas 

mundiales. 

2.7.18 Marcas celebres 

Son marcas notorias, cuyas caracteristicas de calidad las hacen sobresalir en el 

mercado en que participan, la reputaci6n de la que disponen la ha conseguido en base 

a la satisfacci6n de las expectativas del consumidor, generando para las mismas 

marcas una muy buena reputaci6n. 

2.7.19 Marcas obligatorias 

EI empleo y registro de las marcas es facultativo, con la excepci6n de los productos 

quirnicos, farrnaceutlcos, veterinarios medicinales 0 de alimentos adicionados con 

substancias medicinales cuyo registro es obligatorio. 

2.7.20 Marcas de fantasia 

Aquellas marcas que no generan en nuestro intelecto forzosamente la idea con el 

producto 0 servicio al que se aplican, por el contrario son tan disimiles a el, que este 

producto 0 servicio podria ser distinguido por una marca diferente. 

2.7.21 Marcas evocativas 

Son las marcas que provocan en el consumidor una idea relacionada con el producto 0 

servicio que es distinguen, 0 una relaci6n con sus caracteristicas. 
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2.7.22 Marcas descriptivas 

Es la marca que describe las caracterlsticas, calidades, funci6n 0 naturaleza de los 

productos 0 servicios a los que es aplicada, es importante mencionar aca que la 

consecuencia de la calificaci6n de una marca como descriptiva es su nulidad, debido a 

que pierde su distintividad por la generalizaci6n que en ella esta implicita. 

2.7.23 Marcas significativas 

Es la marca que es conformada por palabras con contenido conceptual, su contenido 

no guarda relaci6n con la naturaleza 0 caracteristicas del producto 0 servicio al que se 

aplica. 

2.7.24 Marcas denominativas 

Es la que esta constituida por la denominaci6n de los bienes y servicios que distingue, 

estrictamente no puede considerarse marca, ya que carece del elemento distintivo que 

debe caracterizar a la marca. 

2.7.25 Marcas fuertes 

Son las marcas que gozan de una protecci6n intensa, de forma tal que se incluyen en 

la prohibici6n modificaciones y variaciones de la misma, que podrian provocar una 

amenaza para la marca que se tutela. 

2.7.26 Marcas debiles 

Son las marcas cuya protecci6n es unlcarnente contra la imitaci6n total, sin embargo 

quedan expuestas a modificaciones 0 variaciones no previstas en la protecci6n que la 

hacen debll. 
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2.7.27 Marcas de certlflcacion 

Son las marcas que se aplican a todos aquellos productos 0 servicios luego de un 

examen previa realizado por el titular de la marca, y que certifica que las caracteristicas 

o cualidades de los mismos lIenan los requisitos necesarios para ser certificados con la 

misma marca. A traves de esta marca se informa al publico que dichos productos 

gozan de atributos que pueden provocar su adquisici6n en el mercado. 

2.8 Nomenclatura internacional de productos y servicios 

Los palses han acordado crear listas de productos y servicios, con el objeto de facilitar 

y uniformizar la ubicaci6n de las marcas y poco a poco con el paso del tiempo, los 

estados firmantes del Convenio de Paris para la protecci6n de la Propiedad Industrial 

se han sometido a una c1asificaci6n un.ca, a la que se Ie ha lIamado: Clasificaci6n 

Internacional, Nomenclatura Internacional, 0 el Nornenclator Internacional. 

La c1asificaci6n Internacional de los productos 0 servicios asumi6 el caracter oficial 

mediante un arreglo concluido entre los gobiernos con ocasi6n de la Conferencia 

Diplornatica de Niza, el 15 de junio de 1,957, comprende actualmente 45 c1ases, 34 de 

elias relativas a los productos, yonce clases relativas a los servicios. Esta 

nomenclatura sirve de norma a cada registro de la propiedad industrial de los estados 

contratantes para c1asificar los productos y servicios que amparan las marcas cuyo 

registro sera solicitado. Esta c1asificaci6n se encuentra detallada y enumerada en el 

Articulo 154 del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial 

Para poder mantener la Clasificaci6n de Niza al dla, se revisa continuamente y cada 

cinco afios se publican nuevas ediciones. La actual (novena) edici6n esta en vigor 

desde el 1 de enero de 2007. La revisi6n esta a cargo de un cornite de expertos 

convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el arreglo son 

miembros del comite de expertos. 

40
 



2.9 Signos 0 medios materiales que pueden constituir una marca 

En las legislaciones marcarias de los paises, aun no existe un criterio uniforme para la 

calificaci6n de los signos y medios materiales que pueden constituir una marca, por el 

contrario se observan varios sistemas para abarcar este tema. 

En algunas legislaciones se da una conceptualizaci6n generica de los signos y medios 

materiales que si pueden constituir una marea, sin realizar especificaciones de los 

mismos, se deja entonces un arnplio margen de interpretaci6n a las autoridades 

administrativas y judiciales, interpretaci6n que solo estara Iimitada a verificar que dicho 

signo 0 medio material no este contemplado dentro de los casos especificos de 

prohibiciones, en cuyo caso este signa 0 medio material no puede registrarse como 

marca, a este grupo de legislaciones pertenece la de la Republica de Guatemala. 

EI Articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto nurnero 57-2000 dispone que 

las marcas podran consistir en palabras 0 conjuntos de palabras, letras, cifras, 

monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viiietas, orlas, Iineas y 

franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier combinaci6n 

de estos signos. Adernas la forma, presentaci6n 0 acondicionamiento de los productos 

o de sus envases 0 envolturas. 

La marca podra consistir adernas en indicaciones qecqraflcas distintivas nacionales 0 

extranjeras, siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusi6n con respecto 

al origen, procedencia, cualidades 0 caracteristicas de los productos 0 servicios para 

los cuales se usen las marcas. 

2.10 Signos 0 medios materiales que no pueden constituir una marca 

Respecto de las prohibiciones para que un signa 0 medio material pueda constituir una 

marca, la legislaci6n Guatemalteca se refiere ados casos concretos, el primero de ellos 
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la inadmisibilidad por razones intrfnsecas, y el segundo caso la inadmisibilidad por 

derechos de terceros. 

La inadmisibilidad por razones intrfnsecas se encuentra normada en el Articulo 20 de la 

Ley de Propiedad Industrial, Decreto nurnero 57-2000, y este destaca los casos 

siquientes en donde el signa no puede constituir una marca: 

a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto 0 al servicio 

al cual se aplique; 

b) Que consista en la forma usual 0 corriente del producto 0 del envase al cual 

se aplique 0 en una forma necesaria 0 impuesta por la naturaleza del producto 0 

del servicio de que se trate; 

c) Que consista en una forma que de una ventaja funcional 0 tecnica al producto 

o al servicio al cual se aplique; 

d) Que consista exclusivamente en un signa 0 una indicaci6n que, en el lenguaje 

corriente, tecnlco 0 cientffico, 0 en los usos comerciales del pals, sea una 

designaci6n cornun 0 usual del producto 0 del servicio de que se trate; 

e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicaci6n 0 un adjetivo que 

pueda servir en el comercio para calificar 0 describir alguna caracterfstica del 

producto 0 del servicio de que se trate, su traducci6n a otro idioma, su variaci6n 

ortoqrafica 0 la construcci6n artificial de palabras no registrables; 

f) Que consista en un simple color aisladamente considerado; 

g) Que consista en una letra 0 un dfgito aisladamente considerado, salvo que se 

presente en una forma especial y distintiva; 
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h) Que sea contrario a la moral 0 al orden publico; 

i) Que comprenda un elemento que ofenda 0 ridiculice a personas, ideas, 

religiones 0 slmbolos nacionales de cualquier pais 0 de una entidad 

internacional; 

j) Que pueda causar enqafio 0 confusi6n sobre la procedencia geogratica 0 

cultural, la naturaleza, el modo de fabricaci6n, las cualidades, la aptitud para el 

empleo 0 el consumo, la cantidad 0 alguna otra caracterlstlca del producto 0 del 

servicio de que se trate; 

k) Que consista en una indicaci6n qeoqrafica que no sea distintiva del producto 0 

servicio que distinga; 

I) Que reproduzca 0 imite, total 0 parcialmente, el escudo, bandera, slmbolo, 

emblema, sigla, denominaci6n 0 abreviaci6n de denominaci6n de cualquier 

Estado u organizaci6n internacional, sin autorizaci6n de la autoridad competente 

del Estado 0 de la organizaci6n internacional de que se trate; 

m) Que reproduzca 0 imite, total 0 parcialmente, un signo oficial de control 0 de 

garantfa adoptado por un Estado 0 una entidad publica, sin autorizaci6n de la 

autoridad competente de ese Estado; 

n) Que reproduzca monedas 0 billetes de curso legal en el territorio de cualquier 

pais, tltulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres 

o especies fiscales en general; 

n) Que incluya 0 reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que 

hagan suponer la obtenci6n de galardones con respecto al producto 0 servicio 

correspondiente, salvo que tales galardones hayan side verdaderamente 
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otorgados al solicitante del registro 0 a su causante y ello se acredite al tiempo 

de solicitar el registro; 

0) Que consista en la denominaci6n de una variedad vegetal, protegida en el 

pais 0 en aloun pais del extranjero, y con relaci6n a los productos que identifica 

la variedad de que se trate; y 

p) Que sea 0 haya sido una marca de certificaci6n cuyo registro fue anulado, 0 

que hubiere dejado de usarse por disolucion 0 desaparici6n de su titular, a 

menos que hayan transcurrido por 10 menos diez afios desde la anulaci6n, 

disoluci6n 0 desaparici6n, sequn el caso. 

La inadmisibilidad por derechos de terceros se encuentra normada en el Articulo 21 de 

la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Nurnero 57-2000, y este destaca los casos 

siguientes en donde el signa no puede constituir una marca: 

a)	 Si el signa es identico 0 similar a una maroa 0 una expresi6n de publicidad 

comercial registrada 0 solicitada con anterioridad por un tercero, para los 

mismos 0 similares productos 0 servicios, 0 para productos 0 servicios 

diferentes cuando pudieran causar confusion 0 crear un riesgo de asociaci6n 

con esa marca 0 expresi6n de publicidad comercial; 

b) Si el signa puede causar confusi6n por ser identlco 0 similar a un nombre 

comercial 0 un emblema usado en el pais por un tercero desde una fecha 

anterior, en una empresa 0 establecimiento que negocie normalmente con 

mercancias 0 preste servicios iguales 0 similares a los que se pretende 

identificar con la marca, 0 que pueda debilitar 0 afectar su distintividad; 

c)	 Si el signa constituye una reproducci6n, imitaci6n, traducci6n 0 transcripci6n, 

total 0 parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no este registrada 
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en el pais, cualesquiera que sean los productos 0 servicios a los cuales el 

signa se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusion 0 

un riesgo de asoclaclon con ese tercero, 0 un aprovecharniento injusto de la 

notoriedad del signo, 0 que debilite 0 afecte su fuerza distintiva; 

d)	 Si el signa afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial 

tratandose del nombre, firma, titulo, hipocoristico, seudonirno, imagen 0 

retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se 

acreditare la autortzaclon de esa persona 0, si hubiese fallecido, el de 

quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos; 

e)	 Si el signa afecta el nombre, la imagen 0 el prestigio de una colectividad 

local, regional 0 nacional, salvo que se acreditare la autorizacion expresa de 

la autoridad competente de esa colectividad; 

f)	 Si el signa constituye una reproduccion 0 irnitacion, total 0 parcial, de una 

marca de certlficacion protegida; 

g)	 Si el signa infringe un derecho de autor 0 un derecho de propiedad industrial 

de un tercero; y 

h)	 Si el registro del signa pudiera servir para perpetrar 0 consolidar un acto de 

competencia desleal. 
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CAPITULO III
 

3 Adquisici6n del derecho marcario 

3.1 Sistemas de adquisici6n del derecho marcario 

Para estudiar los sistemas de adquisici6n de derecho marcario se parte de entender 

que es hecho marcario, el hecho marcario se configura por la simple utilizaci6n de un 

signa con prop6sitos de individualizaci6n, fuera de todo marco legislativo, adernas sin 

tomar en cuenta las caracteristlcas de dicho signa para constituir una marca vallda, y 

sin las formalidades requeridas por la ley para acogerse a la tutela de esta. Es un error 

pensar que no puede usarse un signa identificador de productos sin haberse sometido 

previamente al trarnlte de registro marcario, por el contrario esto puede ser parte de la 

estrategia de comercializaci6n de algunos empresarios, adernas pueden realizarse 

hechos marcarios con marcas vencidas, es decir signos cuyo registro ha caducado sin 

que se efectuaran los tramites de renovaci6n, por el titular de la marca 0 inclusive por 

terceros, en ciertas condiciones. 

De conformidad con la doctrina predominante en los diversos parses la propiedad de 

una marca puede adquirirse de acuerdo a los siguientes sistemas: 

3.1.1 Sistema declarativo 

Este sistema es el mas antiguo y el que reqia en todos los parses hasta el ultimo cuarto 

del siglo pasado, abandonado actualmente por la rnayoria de ellos, presenta la 

importante ventaja de ser extremadamente econ6mico ya que el ocupante de la marca 

nada tiene que hacer sino utilizarla, y esta basado en la prioridad de usa, de forma que 

la configuraci6n del hecho marcario determina la propiedad de la marca y la protecci6n 

de la ley. 
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Aquella persona que primero ha ofrecido en el mercado productos 0 

distlnquiendolos con una marca no registrada, por un plazo determinado que yarra 

sequn los diversos parses, adquiere la tutela de la ley para esta marca. 

En parses de ascendencia anglosajona se ha mantenido en uso como elemento de 

obtenci6n de la protecci6n, aunque este sistema tiende a desaparecer en la actualidad 

por los graves inconvenientes que presenta, entre ellos, el hecho de que el que se sirve 

de una marca ya idealizada por otro se Ie presume que ha obrado de mala fe. Sin 

embargo, esta presunci6n puede ser inexacta, pues se excluye la posibilidad que el uso 

mas antiguo sea poco importante y que por consiguiente haya quedado ignorado del 

tercer usuario. 

En efecto es posible que el usa de una marca sea limitado, restringido, poco difundido y 

que sea conocido por unos cuantos consumidores, y que posteriormente otra persona 

use la misma marca para distinguir los mismos 0 similares productos 0 servicios, 

empleando medios de comunicaci6n masivos para dar a conocer a dicha marca al 

publico consumidor, invirtiendo al efecto fuertes cantidades de dinero y que por una 

decisi6n judicial tuviere que abandonar el uso de esa marca, simplemente par no 

haberla usado primero. 

3.1.2 Sistema atributivo 

/ 
\ 

Es el de mayor difusi6n entre los parses latinos, y ha sido unanirnernente adoptado por 

los parses latinoamericanos. Es mas burocratlco ya que exige la intervenci6n de una 

dependencia administrativa registradora y es mas oneroso por cuanto implica trarnites 

en que a menudo deben intervenir profesionales, pero tiene la reputaci6n de ofrecer un 

derecho con contornos mas definidos y ciertos. 

De caracter estrictamente formalista no se permite que un tercero haga valer el 

derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro, ya 

que se adquiere la propiedad de la marca por quien primero la registra y no quien la 
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usa primero, al cual no se Ie confiere derecho alguno. EI registro es el que fija el punta 

de partida del derecho, si alguien utiliza una marca antes de registrarla, el registro no 

entrafia ninqun efecto retroactivo, se Ie conoce tambien como sistema constitutivo. 

EI sistema presenta inconvenientes, puede ser que alguien haya utilizado por largo 

tiempo la marca y hecho gastos para lanzarla, pero omiti6 registrarla, en este supuesto 

si se Ie da prioridad al primer registrante, puede ser que un tercero de mala fe se 

apresure para registrar la marca antes que aquel que lanzo la marca. EI tercero vendra 

a ser, dentro de este sistema el titular legitimo de la marca, 10 que es desleal. 

Adernas en aquellas legislaciones marcarias en donde no se exige el usa 0 explotaci6n 

de la marca, da lugar a que el registro sea empleado por personas inescrupulosas para 

encubrir marcas, negociar con elias 0 hacerlas parasitas impidiendo naturalmente que 

un tercero pueda usar 0 explotar dichas marcas para los mismos 0 similares productos 

o servicios, solo porque existe un acto formal que da nacimiento a un derecho, que en 

este caso constituye un obstaculo para la elecci6n de una marca para quien si tiene 

interes en usarla y darla a conocer en el mercado. 

3.1.3 Sistema atributivo impugnable durante un plazo determinado 

Tarnbien se Ie denomina atributivo diferido 0 atributivo mixto, en el cual el derecho a la 

marca que adquiere el titular del registro no queda consolidado hasta que transcurre un 

plazo determinado por la ley, plazo que varia sequn las leyes marcarias de los diversos 

paises. Durante este plazo cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a 

dicho registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas 

id6neas que ya usaba con anterioridad la marca que intenta registrarse y por 10 mismo 

puede exigir la nulidad de esta. 

Este es el sistema que se aplica en la legislaci6n de Guatemala, y brinda al posible 

afectado por un registro un periodo de dos meses para oponerse a dicha inscripci6n 

mediante un trarnlte administrativo, EI Articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, 
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Decreto Nurnero 57-2000 dispone: "Oposici6n al registro. Cualquier persona 

interesada podre presentar oposici6n contra la solicitud de registro de una marca 

dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicaci6n 

del edicto. EI opositor debere indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se 

basa, acompaflando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensi6n 

y, edemes, cumplir con 10 establecido en el articulo 5 de esta ley. 

De la oposici6n se dere audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. 

La contestaci6n a la oposici6n debere satisfacer los mismos requisitos mencionados en 

el perreto que antecede. 

Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor 0 el solicitante, se 

decretere la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses 

comunes para ambas partes. 

EI Registro a solicitud y a costa del interesado debera compulsar las certificaciones y 

emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposici6n 0 de la 

contestaci6n de la misma para agregarlos al expediente". 

3.2 Adquisici6n del derecho marcario en Guatemala 

Se mencion6 anteriormente que en Guatemala se aplica el sistema atributivo diferido, 

esto significa que es el registro de la marca el punta de partida, y el momenta en donde 

el titular asegura su derecho sobre la marca, y garantiza para sf la tutela del estado 

respecto de la utilizaci6n de la misma marca, dandosele oportunidad a quien quiera 

oponerse a la solicitud de registro de una marca para que se manifieste dentro del 

plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de la primera publicaci6n del edicto, 

esta oposici6n debera ser fundada, acornpariando las pruebas id6neas y pertinentes. 

EI derecho adquirido sobre la marca se relaciona unicarnente con los productos 0 

servicios respecto de los cuales la misma fue registrada. Y ademas existe una 

50
 



prevenci6n respecto de los casos de marcas notorias que pudieran haber 

registradas de manera illcita y maliciosa por alqun interesado que conociendo la 

notoriedad de la misma y no estando registrada en Guatemala, pretenda mediante su 

registro asegurarse ingresos econ6micos espurios, provocando el enqario 0 confusi6n 

del publico consumidor. 

En ese sentido, el Articulo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la 

propiedad de las marcas se adquiere por su registro de conformidad con la ley y se 

prueba con el certificado extendido por el Registro, otorgando a las rnismas la calidad 

de bienes muebles. Indica adernas que la prelaci6n en el derecho se rige por la fecha y 

hora de presentaci6n de la solicitud de inscripci6n en el Registro. 

En el Articulo mencionado se hace la salvedad para el caso de las marcas notorias, y 10 

que se disponga en tratados 0 convenciones de los que Guatemala forme parte. 

3.3 i,Quienes estan facultados por la ley para solicitar estos derechos 

marcarios? 

La Ley de Propiedad Industrial, establece en su Articulo dos que toda persona 

individual 0 juridica cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio 0 actividad, puede 

acogerse a la misma y adquirir los derechos contenidos en la misma. 

) 

Adernas de ello la misma ley en su Articulo tres se refiere al trato nacional que se les 

otorgara a dichas personas cuando sean originales de otro estado vinculado a 

Guatemala por alqun tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, 

entonces gozaran de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los 

guatemaltecos, con respecto a la adquisici6n, mantenimiento, protecci6n y ejercicio de 

los derechos establecidos por esta ley 0 respecto a los que se establezcan en el futuro. 
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3.4 Derecho de prioridad 

En este sentido la ley otorga un derecho de prioridad por un plazo de seis meses al 

solicitante del primer registro para que en este lapso tambien pueda solicitar el registro 

de la misma marca en los otros estados signatarios de un tratado 0 convenio al cual 

Guatemala estuviere vinculada. Un ejemplo de estos tratados es el Convenio 

Centroamericano para la Protecci6n de la Propiedad Industrial. Ni la solicitud de 

registro podra rechazarse ni el registro efectuado podra ser anulado por otro registro 0 

por el empleo de la marca ocurrido en el intervalo de dicho plazo el cual se contara a 

partir del dia siguiente a aquel en que fue admitida la primera solicitud. 

AI respecto el Articulo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, indica: "Derecho de 

prioridad. EI solicitante del registro de una marca podre invocar la prioridad basada en 

una solicitud de registro anterior, presentada en regia en algun Estado que sea parte de 

un tratado 0 convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad debere 

invocarse por escrito, indicando la fecha y el pais de la presentaci6n de la primera 

solicitud. 

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades multiples 0 prioridades 

parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos 0 mas Estados 

diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se coniere desde la fecha de la prioridad 

mas antigua. 

EI derecho de prioridad tenare una vigencia de seis meses contados a partir del dia 

siguiente de la presentaci6n de la solicitud prioritaria". 

Las ventajas de gozar de este derecho de prioridad se concretan asl: Si se solicita el 

registro de una marca en un estado contratante y se niega el registro por existir otro 

respecto de otra marca identica 0 semejante, quien goce del derecho de prioridad 

podra solicitar la nulidad del registro 0 la cancelaci6n del tramite iniciado al efecto. 
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3.5 Procedimiento para el registro de marcas 

Dentro de las formalidades de las solicitudes debe acotarse que sin perjuicio de los 

requisitos especiales establecidos para cada caso par esta ley, toda solicitud debe 

dirigirse al Registro de la Propiedad Intelectual y cumplir en 10 que resulte pertinente 

can 10 dispuesto en los artlculos 61 y 62 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, sequn 

refiere el Articulo cinco de la ley. 

3.5.1 Solicitud de registro 

Toda solicitud de registro de una marca debe contener sequn el Articulo 22 de 1a ley: 

a) Datos generales del solicitante a de su representante legal, acreditando dicha 

representaci6n; 

b) Lugar de constituci6n, cuando el solicitante fuese una persona juridica; 

c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducci6n de la rnisma, cuando se 

trate de marcas denominativas can graffa, forma a color especiales, a de 

marcas figurativas, mixtas a tridimensionales can a sin color; 

d) Una traducci6n simple de la marca, cuando estuviese constituida par alqun 

elemento denominativo y este tuviese significado en un idioma distinto del 

espariol; 

e) Una enumeraci6n de los productos a servicios que distinquira la marca, can 

indicaci6n del numero de la c1ase; y 

f) Las reservas a renuncias especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus 

combinaciones. 
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Si en la solicitud el solicitante invoca prioridad debera adernas indicar: 

a)	 EI nombre del pais 0 de la oficina regional en la cual se present6 la solicitud 

prioritaria; 

b) La fecha de presentaci6n de la solicitud prioritaria; 

c)	 EI nurnero de la solicitud prioritaria, si se Ie hubiese asignado. 

Debe tenerse en cuenta ademas 10 que el Reglamento de la Ley de Propiedad 

Industrial Acuerdo Gubernativo No. 89-2002 establece en su Articulo tres como 

requisitos comunes para toda primera solicitud: 

a)	 Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratandose de 

personas jurfdicas, la raz6n 0 denominaci6n social, el lugar de su constituci6n y 

su direcci6n; 

b) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su 

caso; 

c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones; 

d) Lugar y fecha de la solicitud; y 

e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que 10 patrocina, ast como el 

sello de este: si el compareciente no sabe 0 no puede firmar, 10 hara por el otra 

persona 0 el abogado que 10 auxilie. 

Cuando la solicitud fuere presentada por dos 0 mas personas, estas deslqnaran un 

representante cornun en quien unifican su personerfa. Si no se hiciere tal designaci6n, 

se considerara como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en 

la solicitud. 
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Para facilitar la comunicaci6n con el Registro, el solicitante podra indicar en su solicitud 

otros datos, tales como direcci6n ffsica, de correo electr6nico, numero telef6nico y/o 

nurnero de facsfrnil. 

En las dernas gestiones que se realicen sobre el mismo asunto se debera indicar: 

a) EI nurnero de expediente; 

b) Los nornbres y apellidos completos del solicitante 0 de quien 10 represente; 

c) EI signa distintivo, invenci6n 0 diseiio industrial al que se refiere; 

d) Lugar y fecha de la solicitud; y 

e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que 10 patrocina, asl 

como el sello de este: si el compareciente no sabe 0 no puede firrnar, 10 hara 

por el otra persona 0 el abogado que 10 auxilie. 

De toda solicitud y documentos anexos deberan adjuntarse una copia para efectos de 

reposici6n y tantas copias como partes deban ser notificadas. 

Es importante mencionar que debera presentarse la solicitud en los formularios que al 

efecto proporciona el Registro. 

En la solicitud debera indicarse si la marca cuya inscripci6n solicita es de comercio, de 

fabrica 0 de servicios y consignar el lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, 

comercialicen 0 presten los productos 0 servicios, sequn corresponda. 

En una solicitud s610 podra incluirse productos 0 servicios comprendidos en una clase. 

Si es necesario registrar la misma marca en mas de una c1ase, debera presentarse por 

cada c1ase una solicitud. 
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AI ser presentada la solicitud el registro anotara la fecha y hora de su presentaci6n,G'/;%mali. c ""
 

asiqnara un numero de expediente al caso y entreqara al solicitante un recibo de la
 

solicitud y de los documentos presentados.
 

La fecha de presentaci6n de la solicitud sera la fecha de su recepci6n por el Registro, 

siernpre que al tiernpo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes 

requisitos: 

a) Que contenga informaci6n que permita identificar al solicitante 0 su 

representante e indique direcci6n para recibir notificaciones en el pais; 

b) Que indique la marca cuyo registro se solicita 0, tratandose de marcas 

denominativas con grafia, forma 0 color especiales, 0 de marcas figurativas, 

mixtas 0 tridimensionales con 0 sin color, se acompaiia una reproducci6n de la 

marca; 

c) Que indique los nombres de los productos 0 servicios para los cuales se usa 0 

se usara la marca; y 

d) Que acompaiie el comprobante de pago de la tasa establecida. 

3.5.2 Examen de forma y fondo 

EI Registro procedera a examinar primero si la solicitud cumple con los requisites 

establecidos para las formalidades de las solicitudes, establecidas por los Artlculos 5, 

22 Y 23 de la ley y detallados anteriormente, ademas si la marca a registrar se 

encuentra dentro de los casos de inadmisibilidad por razones lntrlnsecas 0 por 

derechos de terceros comentados en el capitulo anterior. Si del examen se establece 

que la solicitud no cumple con las formalidades de las solicitudes se suspenders el 

tramite y requerira al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes 
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el error u omisi6n, bajo apercibimiento de que si no 10 hiciere se tendra por abandonada 

la solicitud. Este constituye el examen de forma. 

En 10 que se refiere al examen de fondo si el Registro encontrare que la marca 

solicitada esta comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad mencionados 

anteriormente (razones lntrlnsecas 0 derechos de terceros), notiticara al solicitante las 

objeciones que impiden acceder a la inscripci6n y Ie dara un plazo de dos meses para 

pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere 

contestado, 0 si habiendolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones 

planteadas, dictara resoluci6n fundamentada rechazando la solicitud. 

3.5.3 Publicaci6n de solicitud 

Una vez realizado el examen de forma y fondo, sin haberse encontrado obstacotos a la 

solicitud, 0 superados estes, el Registro ernitira el edicto correspondiente, este edicto 

debera publicarse en el Diario Oficial por tres veces dentro de un plazo de quince dlas, 

a costa del interesado. EI mismo debera contener: 

a) EI nombre y domicilio del solicitante; 

b) EI nombre del representante del solicitante, cuando 10 hubiese; 

c) La fecha de presentaci6n de la solicitud; 

d) EI nurnero de la solicitud 0 expediente; 

e) La marca tal como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos 

denominativos, figurativos y la indicaci6n que la marca ha sido solicitada en 

color, si fuere el caso; 
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oil-mala. c· .f) La c1ase a que corresponden los productos 0 servicios que distinquira la marca 

incluyendo su enumeraci6n; y 

g) La fecha y firma del Registrador 0 el funcionario del Registro que este designe 

para el efecto. 

Cuando proceda tambien debera hacerse menci6n de que la solicitud se refiere a una 

marca colectiva 0 de certificaci6n. 

Luego de la ultima publicaci6n del edicto y dentro del mes siguiente, el solicitante 

debera presentar al Registro las hojas en que se publicaron los edictos del Diario 

Oficial en donde el mismo fue publicado. EI incumplimiento de esta disposici6n tendra 

como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho. 

Cuando se tenga una solicitud por abandonada, se hara constar esa circunstancia por 

medio de simple raz6n asentada en el propio expediente y el Registro 10 archivara sin 

necesidad de notificaci6n alguna. 

En contra de las resoluciones que pongan fin al procedimiento podra interponerse el 

Recurso de Revocatoria, el que se sustanciara de conformidad con 10 que establece la 

Ley de 10 Contencioso Administrativo. No se consideraran resoluciones definitivas 

aquellas que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero trarnite. J 

3.5.4 Oposici6n al registro: 

Quien se considere afectado podra presentar oposici6n contra la solicitud de registro de 

una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera 

publicaci6n del edicto. EI opositor debera indicar los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se basa, acornpafiando u ofreciendo los medios de prueba en que 

sustenta su oposici6n y, adernas, cumpliendo en su escrito con los requisitos para las 

solicitudes de registro. EI escrito de oposici6n debera contener: 
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a) La marca y el nurnero de expediente de la solicitud contra la cual se formula la 

oposici6n; 

b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposici6n; 

c) Si la oposici6n se basa en un derecho derivado de una marca registrada 0 

solicitada con anterioridad, una reproducci6n de la misma y la indicaci6n de los 

productos 0 servicios para los cuales se hubiese solicitado 0 registrado y los 

productos 0 servicios respecto de los cuales se plantea la oposici6n; 

d) Si la oposici6n se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente 

conocida no registrada ni en trarnlte de inscripci6n en el pais, una reproducci6n 

de la misma y las pruebas que acrediten su condici6n de marca notoriamente 

conocida; 

e) Si la oposici6n se basa en un derecho derivado de un nombre comercial 0 

emblema, la descripci6n de las actividades que constituyen el giro 0 actividad 

mercantil de la empresa 0 establecimiento que identifica; y 

f) Si la oposici6n se basa en un derecho de autor 0 en un derecho sobre un 

dlsefio industrial, la representaci6n qraflca del elemento protegido, cuando 

proceda. 

EI Registro unicarnente adrnitira como medios de prueba los que estime pertinentes 

con relaci6n al caso en cuesti6n. 

Se dara audiencia de la oposici6n al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. 

La contestaci6n a la oposici6n debera satisfacer los mismos requisitos y acornpafiar 

sus propios fundamentos de hecho, derecho y pruebas. 
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Si fuere necesario recibir medios de prueba, se decretara la apertura a prueba en el 

procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes. 

3.5.4.1 Reglas para calificar semejanza 

Para la realizaci6n del examen de fonda asl como tambien para la resoluci6n de 

oposiciones, nulidades y/o anulaciones se partira de las siguientes reglas: 

a) Debera en todo caso darse preferencia al signa ya protegido sobre el que no 

10 esta: 

b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresi6n qrafica, 

fonetica y/o ideol6gica que producen en su conjunto, como si el examinador 0 el 

juzgador estuviese en la situaci6n del consumidor normal del producto 0 servicio 

de que se trate; 

c) En caso de marcas que tienen radicales genencos 0 de usa cornun, el 

examen comparativo debe hacerse con enfasis en los elementos no qenericos 0 

distintivos; 

d) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los 

signos; 

e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se 

venden los productos, se prestan los servicios 0 se presentan al consumidor, 

tomando en cuenta canales de distribuci6n, puestos de venta y tipo de 

consumidor a que van destinados; 

f) Para que exista posibilidad de confusi6n, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino ademas que los productos 0 servicios que identifican sean de 
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la misma naturaleza 0 que pueda existir la posibilidad de asociaclon 0 relacion 

entre ellos; 

g) 1\10 es necesario que haya ocurrido confusion 0 error en el consumidor, sino 

es suficiente la posibilidad de que dicha confusion 0 error se produzca, teniendo 

en cuenta las caracterlsticas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de 

los productos 0 servicios; y 

h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y 

facilrnente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de 

aprovechamiento indebido del prestigio 0 fama de la misma. 

3.5.5 Resoluci6n 

EI Registro resolvera la oposicion dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo 

para contestar la oposicion 0 del periodo de prueba, haciendolo en forma razonada, 

valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado mas de una oposicion, se 

resolveran todas juntas en forma razonada. 

Si la resolucion estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenara que 

se inscriba la marca y se emita el certificado de registro, previa pago de la tasa 

respectiva. 

EI registro se hara sin perjurcio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva 

responsabilidad del solicitante de la misma. 

Si el solicitante no acredita el pago de la tasa de mscripcion dentro del mes siguiente a 

la fecha en la que hubiese sido notificado, quedara sin efecto la resolucion y de pleno 

derecho operata el abandono de la solicitud. 
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3.6 Derechos derivados de la inscripci6n de la marca 

EI Registro entreqara al titular el certificado de registro de la marca, este registro otorga 

a su titular salvo 10 que se disponga en tratados 0 convenios de los que Guatemala sea 

parte, el derecho exclusivo al uso de la misma y a los siguientes derechos enunciados 

en el Articulo 35 de la ley: 

a) Oponerse al registro de un signa distintivo ldentlco 0 semejante para 

identificar productos iguales 0 semejantes a aquellos para los cuales se ha 

registrado la marca, 0 para productos 0 servicios diferentes, aun si estan 

comprendidos en otra c1ase de clasificaci6n marcaria, cuando pudieren causar 

confusi6n 0 riesgo de asociaci6n con esa marca 0 implicaren un 

aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca 0 pueda provocar el 

debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera 0 medio por 

el cual se hubiese hecho conocido el signo; 

b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicaci6n 0 la colocaci6n de la marca 0 

un signa distintivo identlco 0 semejante, por parte de un tercero no autorizado, 

para identificar productos iguales 0 semejantes a aquellos para los cuales se ha 

registrado la marca, 0 para productos 0 servicios diferentes cuando pudieran 

causar confusi6n y tarnbien sobre productos que se relacionan con los servicios 

para los cuales se ha registrado 0 usado la marca, 0 sobre envases, envolturas, 

empaques, embalajes 0 acondicionamientos de tales productos, cuando esto 

pudiere provocar confusi6n 0 un riesgo de asociaci6n de la marca con ese 

tercero 0 implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca 0 el 

debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera 0 medio por 

el cual se hubiese hecho conocido el signo; 

c) Que las autoridades competentes prohlban 0 suspendan la importaci6n 0 

internaci6n de productos que esten comprendidos en las situaciones previstas 

en la literal b) que antecede; 
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d) EI resarcimiento de los darios y perjuicios que se Ie hubieren causado par el 

empleo, usa, aplicaci6n, colocaci6n, importaci6n a internaci6n indebidas; 

e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar 

criminalmente a los responsables; 

f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los 

casas mencionados en los literales b) y c) y, tarnbien, contra quienes: 

i. Supriman a modifiquen la marca can fines comerciales, despues de que 

la misma se hubiese aplicado a colocado legftimamente en los productos; 

ii. Sin autorizaci6n del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, 

embalajes u otros materiales analoqos que reproduzcan a contengan la 

marca; 

iii. Rellenen a vuelvan a usar can fines comerciales envases, envolturas a 

embalajes que lIeven la marca can el prop6sito de dar la apariencia que 

contienen el producto original; y 

iv. Cometan a intenten cometer aetas de competencia desleal en contra 

suya. 

g) Demandar la intervenci6n de las autoridades competentes, a fin de que se 

protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y tarnbien 

para evitar una posible infracci6n y los darios econ6micos a comerciales 

derivados de una infracci6n, a del debilitamiento de la fuerza distintiva a del valor 

comercial de sus marcas, a de un aprovechamiento injusto del prestigio de la 

marca a de su titular; y 
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h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelaci6n 0 traspaso de 

registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la 

reproducci6n 0 irnitaci6n de un signa notoriamente conocido, cuyo uso es 

susceptible de causar confusi6n 0 un riesgo de asociaci6n 0 debilite 0 afecte su 

fuerza distintiva. 

Para efectos de 10 dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, 

constituyen usa 0 aplicaci6n indebidos de un signa distintivo en el comercio y quienes 

los cometan incurren en responsabilidad: 

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta 0 distribuir productos 0 

servicios comprendidos en los casos previstos en las literales b) Yf); 

2. Importar, exportar, almacenar 0 transportar dichos productos; y 

3. Usar el signa en publicidad, publicaciones, documentos comerciales 0 

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se 

realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del pais, sin perjuicio 

de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 

3.6.1 Vigencia y renovaci6n 

Respecto de la vigencia, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Nurnero 57-2000 

dispone en su Articulo 31: "Vigencia del registro y renovaci6n. EI registro de una 

marca tendra vigencia por diez aries, contados a partir de la fecha de la inscripci6n. 

Podra renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de diez afios, 

contados a partir de la fecha del vencimiento precedente". 

EI Articulo 32 norma 10 relacionado con el procedimiento de renovaci6n, e indica: 

"Procedimiento de renovaci6n. La renovaci6n del registro de una marca debera 

solicitarse al Registro, dentro del afio anterior a la expiraci6n de cada periodo. Tarnblen 
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podra presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de 

vencimiento, debiendo en tal caso pagarse adernas de la tasa de renovacion 

correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro 

rnantendra su vigencia plena". 

3.6.2 Limitaciones y agotarniento del derecho 

Las limitaciones se regulan en el Articulo 36 de la Ley, el cual determina 10 siguiente: 

"Limitaciones al derecho sobre la marca. EI Registro de una marca no conferira el 

derecho de prohibir que un tercero use con relacion a productos 0 servicios 

legitimamente colocados en el comercio: 

a) Su nombre 0 dlreccion, 0 los de sus establecimientos mercantiles; 

b) Indicaciones 0 informaciones sobre las caracteristicas de sus productos 0 

servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizaclon, origen 

qeoqraflco 0 precio; y 

c) Indicaciones 0 informaciones sobre disponibilidad, utllizaclon, aplicacion 0 

compatibilidad de sus productos 0 servicios, en particular con relaclon a piezas 

de recambio 0 accesorios. 

Esta lirnltaclon operara siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz par sl 

misma de causar confusion sobre la procedencia empresarial de los productos 0 

servicios. 

A cerca del agotamiento del derecho, la ley refiere en su Articulo 37: "Agotamiento del 

derecho. EI registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre 

clrculacion de los productos que la lIeven legitimamente y que se hubiesen introducido 

en el comercio, en el pais 0 en el extranjero, por dicho titular 0 par otra persona con 

consentimiento del titular 0 economlcamente vinculada a este, a condlclon de que esos 
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productos y los envases 0 embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos 

no hubiesen sufrido ninguna modificaci6n, alteraci6n 0 deterioro. 

3.7 Extinci6n del registro de la marca 

Las causales para el registro de una marca son: 

a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovaci6n; 

este opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio 0 a solicitud de 

parte. 

b) Por cancelaci6n a solicitud del titular; dicha solicitud de cancelaci6n puede 

hacerse en cualquier momento, incluyendo en su contenido firma legalizada por 

notario. 

c) Por cancelaci6n debida a la generalizaci6n de la marca; Se entendera que 

una marca se ha convertido en nombre qenerico cuando en el mercado y para el 

consumidor dicha marca haya perdido su caracter distintivo como indicaci6n del 

origen empresarial del producto 0 servicio al cual se aplica. 

A solicitud de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente 

podra ordenar la cancelaci6n del registro de una marca 0 limitar su alcance 

cuando su titular hubiese permitido 0 provocado que ella se convierta en el 

nornbre qenerico de uno 0 varios de los productos 0 servicios para los cuales 

estuviese registrada. 

d) Por falta de uso de la marca; previa audiencia al titular y a solicitud de 

cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelara el 

registro de una marca cuando esta no hubiese sido usada durante los cinco afios 

anteriores a la fecha en que se promueva la acci6n de cancelaci6n. La misma 
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solicitud no procedera antes de transcurridos cinco afios contados desde 

fecha del registro de la marca. 

No procedera la cancelacion del registro de una marca por falta de uso cuando 

la falta de uso se debiera a motivos justificados, independientes de la voluntad 

del titular de la marca y que constituyan un obstaculo al uso de la misma, debe 

mencionarse que en este sentido opera la inversion de la carga de la prueba, ya 

que corresponde al titular de la marca, la prueba del uso de la marca por 

cualquier medio de prueba admisible que demuestre su uso efectivo. 

e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente. Si el registro se obtuvo 

con vlolacion de alguna de las prohibiciones para que un signa 0 medio material 

pueda constituir una marca, ya sea por razones intrfnsecas 0 por derechos de 

terceros, pudiendo generar la nulidad 0 anulabilidad sequn sea el caso. 
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cAPirUlO IV 

4 Procedimiento en materia de propiedad industrial 

4.1 Introducci6n 

La Ley de Propiedad Industrial, dispone respecto a las acciones procesales, en el Titulo 

VI, Capitulo I, Disposiciones Generales, en su Articulo 182 10 siguiente: "ARTicULO 

182. Procedimientos. Los procesos civiles 0 mercantiles que se promuevan en 

ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tremiteren de acuerdo con el 

procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Titulo /I, Capitulos I y /I 

del C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

No obstante 10 dispuesto en este articulo y cualquier otra disposici6n contenida en la 

presente ley, que de lugar a acciones civiles 0 mercantiles, los interesados tembien 

poaren utilizar metodos alternativos de resoluci6n de controversias, tales como la 

conciliaci6n y el arbitraje". 

Del primer parrafo del Articulo anterior se concluye que en materia de propiedad 

industrial, las acciones civiles que se hagan valer se sustanciaran de acuerdo al 

procedimiento del juicio oral en la forma en que se encuentra normado en el C6digo 

Procesal Civil y Mercantil, Artlculos del 199 al 210. Esta disposici6n ha sido 

mencionada como una de las principales novedades de la ley y que significa un cambio 

importante respecto de la regulaci6n anterior que seiialaba que este tipo de acciones 

fueran conocidas por medio del juicio ordinario 0 sumario, procedimientos escritos que 

implican formalismos y lentitud en la aplicaci6n de la ley. Se observa la intenci6n de 

constituir procedimientos aqiles que aseguren la pronta aplicaci6n de la ley en contra 

de cualquier infracci6n 0 violaci6n a los derechos de propiedad industrial en 

observancia y sintonia de los tratados que Guatemala ha ratificado en relaci6n a estos 

derechos. 
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De acuerdo al segundo parrafo del mismo Articulo, se abre la posibilidad de que las "'~'!;'::::::'~ ..,~.-/ , 

partes acudan a metodos alternativos para la solucion de sus controversias en esta 

materia, como 10 son la Conciliaci6n y el Arbitraje, facultandolos para que sometan sus 

diferencias a la decision de arbltros conforme el procedimiento y las disposiciones 

contenidas en la Ley de Arbitraje, Decreto Nurnero 67-95 del Congreso de la Republica. 

A continuacion se detallan las principales caracterlsticas de los procesos de 

conocimiento, haciendo enfasls en el juicio oral yel arbitraje. 

4.2 Procesos de conocimiento 

EI proceso judicial civil lies una secuencia concatenada de actos que se desarrollan de 

manera progresiva y ordenada con el objeto de resolver un litigio 0 controversia, que se 

somete a un juez para su soluclon':". 

De acuerdo con la finalidad que persiga, el proceso judicial civil se clasifica en: 

Procesos de conocimiento 0 declarativos, procesos ejecutivos y procesos cautelares 0 

precautorios. Los procesos de conocimiento pretenden producir una declaracion de 

certeza sobre una situaclon jurfdica, se concreta a decidir el derecho, los procesos 

cautelares procuran garantizar las resultas de un proceso futuro, y el proceso ejecutivo 

lIevar a la practica 10 juzgado, 0 sea promover la ejecucion de 10 juzgado. 

En los procesos de conocimiento, tarnbien denominados de coqnicion 0 declaracion, al 

conocer el juez declara un derecho a favor de una de las partes, estos procesos son 

aquellos par medio de los cuales los tribunales juzgan, y declaran el derecho en el caso 

concreto frente a las partes que interponen una pretension declarativa, constitutiva 0 de 

condena. 

27 Couture 1. Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Editora Nacional, 1,984, P 40 
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En los procesos de conocimiento cuyo objeto es una mera declaraci6n, el 

pretende el reconocimiento de un derecho 0 relaci6n juridica, sin que este conlleve 

alguna prestaci6n. 

En los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaraci6n constitutiva, el objeto 

es constituir una situaci6n jurldica nueva, no existente hasta ese momento. 

En los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaraci6n de condena, el actor 

pretende que se determine el cumplirniento de una prestaci6n a traves de la sentencia. 

Atendiendo a la regulaci6n del C6digo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 del 

Jefe del Gobierno, en su libro segundo los juicios de conocimiento se c1asifican en: 

Juicio Ordinario. 

Juicio Oral. 

Juicio Sumario. 

Juicio arbitral (derogado casi en su totalidad por la Ley de Arbitraje, Decreto 67

95 a excepci6n de los Artlculos 279 Y290). 

Juicio ordinario: Todas las materias para las que no se prevea un juicio especial se 

tramitaran por medio del juicio ordinario, el cual se regula en el Titulo Primero, Capitulo 

Segundo del C6digo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que especfficamente 

sefiala en su Articulo 96: "Articulo 96. (via ordinaria). Las contiendas que no tengan 

sefialada tramitaci6n especial en este C6digo, se ventllaran en juicio ordinario". Es el 

procedimiento de plazos mas largos. 

Juicio oral: Es el proceso de conocimiento que se tramita de viva voz, en el que los 

sujetos procesales se manifiestan en forma oral y en el que prevalecen ciertos 

principios procesales especiales como el de oralidad, concentraci6n e inmediaci6n. 

Regulado en el Titulo II, Capitulo I, a partir del Articulo 199, del C6digo Procesal Civil y 

Mercantil, Decreto Ley 107. 
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Juicio sumario: Proceso de conocimiento de tramitaci6n abreviada, con rapidez '<~':!~"::did,:""V 
superior y simplificaci6n de requisitos respecto al juicio ordinario, pero sin !legar a la 

celeridad extrema. En el se resuelven asuntos especiales. Se encuentra regulado en el 

Titulo III CAPITULO I, a partir del Articulo 229, del C6digo Procesal Civil y Mercantil, 

Decreto Ley 107. 

Juicio arbitral: Proceso de conocimiento por medio del el cual las partes de mutuo 

acuerdo deciden someter la soluci6n de su conflicto al conocimiento de un juez 

denominado arbitro 0 a un tribunal arbitral, quien 0 quienes quedan transitoriamente 

investidos de jurisdicci6n para proferir un laudo 0 sentencia con la categorla y efectos 

de sentencia judicial. Respecto a su regulaci6n EI titulo IV del C6digo Procesal Civil y 

Mercantil, Decreto Ley 107 que regulaba el juicio arbitral cornprendido en los Artlculos 

269 al 293 fue derogado por la Ley de Arbitraje Decreto nurnero 67-95 del Congreso de 

la Republica de Guatemala a excepci6n de los Artlculos 279 Y290. 

4.3 Juicio Oral 

4.3.1 Definicion 

EI Juicio oral es el proceso de conocimiento que se tramita de viva voz, en cuyo trarnlte 

predornina la presencia de las partes, las alegaciones de palabra, no hay dla para la 

vista, y en el que prevalecen los principios procesales de oralidad, concentraci6n e 

inmediaci6n, sin perjuicio de que se elaboren aetas donde se anote 10 actuado. 

4.3.2 Materia 

De acuerdo al Articulo 199 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 se 

tramitaran por esta via: 

10. Los asuntos de menor cuantfa; 
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20. Los asuntos de Infima cuantla: 

30. Los asuntos relativos a la obllqacion de prestar alimentos; 

40. La rendlcion de cuentas por parte de todas las personas a quienes les 

impone esta obliqacion la ley 0 el contrato; 

50. La division de la cosa cornun y las diferencias que surgieren entre los 

copropietarios en relaclon a la misma; 

60. La declaratoria de jactancia; y 

70. Los asuntos que por dlsposlclon de la ley 0 por convenio de las partes, 

deban seguirse en esta vla, 

Dentro de los asuntos que por dlspostcton de la ley deban conocerse en esta vla se 

debe hacer menclon de 10 regulado en el Articulo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, 

Decreto Numero 57-2000 "ARTICULO 182. Procedimientos. Los procesos civiles 0 

mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se 

tremiteren de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro 

Segundo, Titulo II, Cap/tulos I y II del Codigo Procesal Civil y Mercantif'. De 10 que se 

concluye que tarnbien se tramitaran en juicio oral las acciones civiles y mercantiles que 

contempla dicha ley. 

4.3.3 Procedimiento 

4.3.3.1 Demanda 

La demanda puede hacerse en forma oral para la cual el secreta rio levanta en acta 

respectiva 0 por escrito 10 que en la practica es muy cornun, cumpliendo los requisitos 

establecidos en los Artlculos 61,106 Y 107 del Codiqo Procesal Civil y Mercantil. 
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4.3.3.2 Emplazamiento 

Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez sefialara dla y hora para 

que las partes comparezcan a juicio oral, previniendolas presentar sus pruebas en la 

audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldia de la que no 

compareciere. 

Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia, debe mediar por 10 menos tres 

dlas, terrnino que sera ampliado en raz6n de la distancia, Articulo 202 del C6digo 

Procesal Civil y Mercantil. 

4.3.3.3 Primera audiencia 

En esta audiencia se realiza el mayor nurnero de etapas procesales, se intenta la 

conciliaci6n, el demandado hace ver su actitud frente a la demanda, y se proponen las 

pruebas. 

4.3.3.4 Conciliaci6n 

La conciliaci6n es obligatoria en el juicio oral, el juez procurara avenir a las partes 

proponiendoles formar ecuanirnes de conciliaci6n al iniciar la audiencia, y aprobara 

cualquier convenio siempre que no contrane las leyes. Si la conciliaci6n es parcial, el 

juicio continuara en cuando a 10 no acordado. 

4.3.3.5 Modificaci6n, ampliaci6n y ratificaci6n de la demanda 

La demanda puede ser rnodificada 0 ampliada hasta la primera audiencia, en tal caso 

el juez suspende la audiencia y seiiala otra, salvo que el demandado prefiera contestar 

la demanda inmediatamente 10 que provoca que la audiencia continue, de la misma 
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manera actuara el juez en caso de reconvenci6n, si el actor unlcarnente ratifica su "'~;~"'::"':"'"/' 
demanda la audiencia continua. 

4.3.3.6 Actitud del demandado 

Este es el momenta en que debe contestarse la demanda, por el principle de 

concentraci6n procesal, todas las excepciones, previas y perentorias se interponen al 

contestar la demanda 0 la reconvenci6n, pero las nacidas con posterioridad y las de 

cosa juzgada, caducidad, prescripci6n, pago, transacci6n y litispendencia, se podran 

interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda 

instancia. EI juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que 

pudiere, pero tambien puede resolverlas en auto separado. EI resto de excepciones 

seran resueltas por el juez en la sentencia. 

4.3.3.7 Prueba 

Las pruebas a diligenciarse debieron haberse ofrecido en la demanda, contestaci6n de 

la demanda 0 la reconvenci6n, se proponen y diligencian en la primera audiencia, al 

efecto tanto el demandado como el actor deben comparecer con sus medios de 

prueba, de manera que toda la prueba posible se diligencie en esta unica audiencia. 

Cuando no fuere posible recibir todos los medios de prueba se seiialara una segunda 

audiencia en un plazo no mayor a 15 dlas. Extraordinariamente podra el juez seiialar 

una tercera audiencia exclusivamente para diligenciar las pruebas, cuando por causas 

ajenas al tribunal 0 a las partes no puedan recibirse todas, esta audiencia se practicara 

dentro del plazo de 10 dlas. 

4.3.3.8 Vista 

En el juicio oral prevalecen la oralidad y la inmediaci6n procesal, 10 que significa que el 

juez debe estar presente en todas las audiencias y diligenciar toda la prueba, por 10 

tanto debe estar enterado del proceso, esto provoca que sea innecesaria una fase de 
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alegaci6n 0 de dla para la vista, consecuentemente en el juicio oral no existe dla para 

la vista en la primera instancia. 

4.3.3.9 Incidentes y nulidades 

Los incidentes y nulidades que no puedan resolverse previamente se resolveran en 

sentencia, en cuyo caso se escuchara por 24 horas a la otra parte, salvo que el 

incidente 0 nulidad deban resolverse inmediatamente, la prueba se reciblra en alguna 

de las audiencias del juicio. 

4.3.3.10 Sentencia 

La sentencia debe dictarse por escrito, dentro del plazo de los cinco dlas siguientes al 

de la ultima audiencia, salvo el caso de allanamiento 0 confesi6n en cuyo caso la 

sentencia se dicta dentro de los siguientes tres dlas. Cuando el demandado no 

comparezca a la primera audiencia el juez fallara, siempre que se hubiere recibido la 

prueba ofrecida por el actor. Estos plazos en la practica no se cumplen, provocando un 

retraso en la aplicaci6n de la justicia. 

4.3.3.11 Recursos 

En este tipo de procesos solo sera apelable la sentencia, siendo el tramite sumamente 

rapldo, el juez 0 tribunal superior seiialara dla para la vista dentro de los 8 dlas 

siguientes. Verificada esta se dictara sentencia dentro de los 3 dlas siguientes a menos 

que se ordenen diligencias para mejor resolver. No se excluyen los remedios 

procesales de nulidad, revocatoria, aclaraci6n y ampliaci6n, en este tipo de juicios no 

procede casaci6n. 
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4.4 EI Arbitraje 

4.4.1 Definicion 

EI arbitraje lies un rnetodo alterno de resoluci6n de conflictos, por medio del cual las 

partes acuerdan someter una controversia al conocimiento de arbitros constituidos 

especialmente para ello, desligados del poder judicial, cuyo fa 110 , denominado laude 

arbitral, tiene la eficacia de una sentencia jurlsdicclonaf''i". 

4.4.2 Materia 

De acuerdo al Articulo 3 de la Ley de arbitraje, Decreto nurnero 67-95 del Congreso de 

la Republica, se tramitaran en esta via: 

1) Todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las 

partes tengan libre disposici6n conforme a derecho. 

2) Todos aquellos otros casos en que, por disposici6n de otras leyes, se permita 

el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea valldo conforme 

esta ley. 

3) No podran ser objeto de arbitraje: 

a) Las cuestiones sobre las que haya recaido resoluci6n judicial firme, 

salvo los aspectos derivados de su ejecuci6n. 

b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes 

no tengan libre disposici6n. 

c) Cuando la ley 10 prohlba expresamente 0 seiiale un procedimiento 

especial para determinados casos. 

28 Gordillo Mario, Derecho procesal civil guatemalteco, Guatemala 2,005, P.226 
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4) Quedan excluidos del ambito de apllcacion de la presente ley los arbitrajes 

laborales. 

Dentro de los asuntos que por disposicion de otras leyes se permita esta via se debe 

hacer rnencion de 10 regulado en el Articulo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, 

Decreto nurnero 57-2000 en su segundo parrafo, el cual indica: "No obstante 10 

dispuesto en este articulo y cualquier otra dlsposicion contenida en la presente ley, que 

de lugar a acciones civiles 0 mercantiles, los interesados tarnblen podran utilizar 

rnetodos alternativos de resoluclon de controversias, tales como la conclllacion y el 

arbitraje". De 10 que se concluye que tarnblen el juicio arbitral es una via permitida por 

la ley para la soluclon de las controversias originadas por acciones civiles y mercantiles 

que contempla dicha ley. 

4.4.3 Procedimiento 

Las partes tienen la plena libertad para convenir el procedimiento, se debe permitir a 

las partes hacer vales sus derechos conforme los principios esenciales de audiencia, 

contradiccion e igualdad entre las partes. 

4.4.3.1 Solicitud 

La Ley de Arbitraje no tiene en su contexto un Articulo que indique los elementos 0 

requisitos indispensables para la prornocion del arbitraje. 

4.4.3.2 Demanda y contestaci6n 

Constituido el tribunal, corresponde al mismo solicitar a la parte convocante la 

presentacion de la demanda, dentro del plazo establecido para el efecto, 0 en su 

defecto dentro del plazo que el tribunal estime razonable. Luego el tribunal correra 

audiencia a la parte demandada para que se pronuncie, dentro del plazo pactado 0 
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dentro del plazo que el tribunal Ie asigne, en la contestacion el demandado debera 

responder los supuestos alegados en la demanda. 

4.4.3.3 Rebeldia 

En el caso de rebeldla, la ley establece en el Articulo 32 10 siguiente: 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa suficiente: 

a) EI demandante no presente su demanda con arreglo a 10 establecido 

en el Articulo 28 parrafo 1, el tribunal arbitral dara por terminadas las 

actuaciones, 

b) EI demand ado, estando debidamente notificado, no presente su 

contestaclon con arreglo al mismo Articulo, el tribunal arbitral continuara 

las actuaciones, sin que esa ornlslon se considere por sl misma como una 

aceptacion de las alegaciones del demandante. 

c) Una de las partes no comparezca a una audiencia 0 no presente 

pruebas documentales, el tribunal arbitral podra continuar las actuaciones 

y dictar el laudo basandose en las pruebas de que disponga. 

2) Una vez notificada debidamente la demanda, la inactividad de cualquiera de 

las partes no irnpedira que se dicte el laudo ni 10 privata de eficacia. 

4.4.3.4 Prueba 

La ley confiere al tribunal arbitral en su Articulo 29 la decision respecto de si la parte 

probatoria y de alegato se realizara por la via oral 0 si por el contra rio se desarrollara 

por la via documental. 
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4.4.3.5 Laudo 

Es la forma en que culmina el juicio arbitral, y la Ley de Arbitraje en su Articulo 40 

seiiala:"EI laude se dlctara por escrito y sera firmando por el arbitro 0 los arbitros. En 

actuaciones arbitrales con mas de un arbltro bastaran las firmas de la mayoria de los 

miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta 

de una 0 mas firmas". Adernas indica: "EI laude del tribunal arbitral debera ser 

motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa 0 que se trate de un 

laudo pronunciado en los termlnos convenidos por las partes" y "Constaran en ellaudo, 

la fecha en que ha sido dictado y ellugar del arbitraje". 

4.4.3.6 Recursos 

EI medio para impugnar los laudos en el recurso de revision, tramitado ante una Sala 

de la Corte de Apelaciones, para 10 cual las partes cuentan con el plazo de un meso 

4.4.3.7 Ejecuci6n 

La ejecucion del laude arbitral se tramita a traves de un juicio ejecutivo en la via de 

apremio. 

4.5 Disposiciones generales de la Ley de Propiedad Industrial 

La Ley de Propiedad Industrial contiene en su Titulo VI, Capitulo I, un conjunto de 

disposiciones generales aplicables a los procedimientos judiciales respectivos, estos se 

comentan a contlnuaclon. 

4.5.1 Principios procesales en materia de propiedad industrial 

La ley establece especificamente en su Articulo 178 dos principios generales que 

remarcan la obliqacion del Estado de tutelar y proteger los derechos de propiedad 
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industrial y de establecer todas las medidas necesarias con el objeto de resarcir los 

dartos provocados al titular del derecho y evitar perjuicios futuros, este Articulo 

preceptua: "Principios generales. En todo proceso judicial para la protecci6n de los 

derechos regulados en esta ley y para combatir los actos de competencia desleal, 

deberen observarse los siguientes principios generales: 

a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin 

perjuicio de la obligaci6n del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y 

b) EI Estado velere porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes 

contra cualquier acto u omisi6n infractora de los derechos de propiedad 

industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas 

infracciones". 

De 10 antes expresado se concluye que la obligaci6n del estado es velar y 

asegurarse por el respeto de los derechos de propiedad industrial y es su deber de 

asumir medidas eficaces para prevenir las infracciones a estos derechos. 

4.5.2 Tribunales competentes 

La ley atribuye en su Articulo 181 a los juzgados del ramo civil la competencia para 

)	 conocer las acciones de naturaleza civil 0 mercantil promovidas con base en la ley, y 

hace la salvedad respecto de la creaci6n de juzgados con competencia especial en la 

materia. 

4.5.3 Legitimaci6n 

La Ley de Propiedad Industrial regula casos especiales como excepci6n al principio de 

que la legitimaci6n corresponde a los titulares de los derechos de propiedad industrial. 

Estos se detallan a continuaci6n: 
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4.5.3.1 Legitimaci6n de Iicenciatarios 

EI Articulo 179 de la Ley de Propiedad Industrial faculta al licenciatario exclusivo de un 

derecho de propiedad industrial, para promover las acciones judiciales 

correspondientes pero limitadas a que las mismas tengan por objeto el proteger sus 

derechos como titular de una Iicencia. Con la sola excepci6n de que exista un pacta en 

contrario. 

Es importante mencionar que se faculta al Iicenciatario para ejercer acciones judiciales 

no obstante no estar autorizado por el titular del derecho, pero sujeto a que este 

compruebe que previamente requiri6 a este que las ejerciera y que han transcurrido 

mas de dos meses desde el requerimiento sin la actuaci6n del titular, salvo se trate de 

acciones precautorias 0 cautelares. 

4.5.3.2 Legitimaci6n de cotitulares 

Del Articulo 180 de la ley, en el caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los 

cotitulares podra promover el ejercicio de las acciones en defensa de sus derechos sin 

que sea necesario el consentimiento de los dernas, salvo acuerdo 0 pacta en contrario. 

4.5.3.3 Legitimaci6n en casos especiales 

Conforme al Articulo 204, cualquier persona que se considere afectada podra pedir a la 

autoridad competente la constataci6n y declaraci6n del caracter i1icito de un presunto 

acto de competencia desleal. Adernas cualquier asociaci6n u organizaci6n 

representativa de alqun sector profesional, empresarial 0 de los consumidores cuando 

resulten afectados los intereses de sus miembros. 

Para el ejercicio de esta acci6n no es indispensable comprobar ser titular de un 

derecho protegido por esta ley; en consecuencia, al demandante unicarnente 
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correspondera probar la existencia de un acto de competencia desleal par parte de 

demandado. 

Un caso adicional de legitimaci6n especial se encuentra regulado en el Articulo 201 y 

que indica que "Ia acci6n para que se declare la nulidad del registro de un signa 

distintivo podra ser planteada par el Procurador General de la Naci6n, cuando se 

afecten intereses del Estado". 

4.5.4 Emplazamiento 

Del Articulo 183 se concluye en todos los procesos de esta materia se ernplazara como 

terceros a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro 

respectivo can relaci6n al derecho infringido a cuya anulaci6n a nulidad se pretende. 

4.5.5 Inversion de la carga de la prueba 

En el Articulo 66 de la citada ley que se refiere a la posibilidad de la cancelaci6n de la 

marca par falta de usa durante los cinco afios anteriores a la fecha en que se promueve 

la acci6n, se indica que la carga de la prueba respecto al usa de la rnarca corresponde 

al titular de la misma y cuya cancelaci6n se pretende, esto se canace como la inversi6n 

de la carga de la prueba, excepci6n al principia procesal de que quien afirma alga esta 

/	 obligado a probar los hechos constitutivos de su pretensi6n y que se encuentra 

regulado en el Articulo 126 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, 

EI objeto de trasladar al titular del derecho la carga de la prueba radica en que se 

considera que es el titular el que cuenta can los elementos necesarios para acreditar el 

usa de la marca, a para desvirtuar las aseveraciones de quien busca la cancelaci6n de 

la marca par falta de usa. 
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4.5.6 Indemnizaci6n 

La ley relacionada contiene en el Articulo 184, tres criterios que pueden ser 

considerados entre otros por los juzgadores para determinar el monto de la 

indemnizaci6n por darios y perjuicios que deben reconocerse al titular del derecho asi: 

a) Sequn el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia 

de la infracci6n, de la explotaci6n del registro 0 de los actos de competencia 

desleal; 

b) Sequn el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de 

los actos que motivaron la acci6n; 0 

c) Sequn el precio que el demandado habria tenido que pagar por concepto de 

una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho 

infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. 

Por supuesto que tal indemnizaci6n corresponderia si y solo si luego del debido 

proceso existe una sentencia condenatoria, y que en el mismo el actor haya acreditado 

tales dafios y perjuicios, aportando las pruebas necesarias que permitan determinar la 

suma dineraria a pagar. 

4.5.7 Contenido de la sentencia 

La Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 185 orienta la labor del juez respecto al 

principio procesal de proporcionalidad, entre la gravedad de las infracciones, las 

medidas a ordenar y los derechos de terceras personas, dicho Articulo por su 

importancia, se transcribe textualmente: "Contenido de la sentencia. La sentencia que 

declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta ley, edemes de resolver 

sobre el fondo del asunto, debera, segt1n el caso y teniendo en cuenta la necesidad de 
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que haya proporci6n entre la gravedad de la infracci6n, las medidas ordenadas y los 

derechos de terceros: 

a) Ordenar que las mercancias infractoras sean, sin indemnizaci6n alguna, 

retiradas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar denos al 

titular del derecho, 0 que sean destruidas como objetos de ilicito comercio, 

principalmente cuando afecten 0 puedan afectar la salud 0 la vida de las 

personas 0 de los animales, la preservaci6n de los vegetales, 0 bien cuando 

pudiesen causar aenos graves al medio ambiente; 

b) Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado 

predominantemente en la producci6n de las mercancias infractoras, sean 

apartados de los circuitos comerciales 0 destruidos como objetos de ilicito 

comercio, sin indemnizaci6n alguna para su propietario, como medio para 

reducir al maximo los riesgos de nuevas infracciones; 

c) Prohibir que las mercancias infractoras ingresen a los circuitos comerciales; 

d) Disponer que las mercancias infractoras, previa eliminaci6n 0 retiro de los 

signos distintivos, puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades 

no lucrativas, privadas 0 oobuces, para que puedan utilizarlas exclusivamente en 

obras 0 actividades de beneficencia social; 

e) Disponer que cesen los actos infractores 0 de competencia desleal y que se 

tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su 

repetici6n, asi como el resarcimiento de los detios y perjuicios. 

La ley faculta entonces al juez para que en la sentencia dicte determinadas 

declaraciones que persiguen la tutela de los intereses del titular de los derechos aSI 

como del consumidor, a disminuir al minima el riesgo de nuevas violaciones a los 

, . 
} 
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mismos derechos, asi como al adecuado resarcimiento de los danos y perjuicios 

ocasionados. 
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CAPiTULO V 

5 la acci6n civil en materia de derecho marcario 

5.1 Asuntos que dan lugar a la acci6n civil 

La Ley de Propiedad Industrial regula en su Titulo VI, Capitulo II, Secciones 3,4 Y 5 los 

principales tipos de acciones civiles que pueden utilizarse para casos especfficos. A 

diferencia de las acciones penales que pueden ser impulsadas de oficio por el estado, 

las acciones civiles deben ser iniciadas por la parte afectada ya que como se ha 

afirmado son derechos privados, el demandado debe ser notificado de la reclamaci6n a 

fin de que pueda presentar dentro del plazo concedido sus pruebas pertinentes, estas 

acciones principalmente las que se relacionan con las marcas se detallan a 

continuaci6n: 

5.1.1 Acci6n civil por infracci6n de derechos 0 actos que la hagan inminente 

Procedera este tipo de acci6n por parte del titular de tales derechos contra acciones u 

omisiones que constituyan infracci6n a un derecho reconocido por la ley, procede 

adernas en contra de conductas que denoten la inminencia de la violaci6n, este tipo de 

acci6n podra ejercerse en compafila de los derechos que corresponden al titular de los 

derechos exclusivos de una marca, regulados en el Articulo 35 de la ley, un ejemplo de 

estos derechos es la reclamaci6n del pago de dafios y perjuicios. 

Esencialmente persigue: 

1) hacer cesar la actividad i1fcita: Para 10 cual las autoridades judiciales estan 

facultadas para prohibir que las mercancfas infractoras entren a los circuitos 

comerciales. 
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2) impedir que la infracci6n se continue cometiendo: Las autoridades judiciales ~~ 
podran ordenar que las mercancias i1icitas sean retiradas del comercio 0 que 

sean destruidas, sin que el infractor tenga derecho a recibir ninguna 

indemnizaci6n. Cuando las mercancias incorporen marcas falsificadas, la 

remoci6n del signa no bastara para permitir que las mercancias ingresen 

nuevamente a los circuitos comerciales, salvo casos excepcionales. 

3) obtener la reparaci6n 0 resarcimiento de los dartos ocasionados al titular del 

derecho por la actividad efectuada por un tercero sin derechos: Las autoridades 

judiciales deben ordenar al infractor que pague al titular del derecho el 

equivalente del dana que este haya sufrido debido a la infracci6n mas los gastos 

ocasionados en la reclamaci6n incluyendo los honorarios de los abogados que 10 

hayan auxiliado. 

4) obtener una indemnizaci6n como consecuencia de la infracci6n cometida: 

Esta debe ser 10 suficiente disuasoria para prevenir la comisi6n de la infracci6n. 

Su fundamento legal esta en el Articulo 196 que indica: "Acci6n civil por infracci6n. 

EI titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, poore entablar acci6n judicial 

contra cualquier persona que infringiere su derecho 0 que ejecute actos que 

manifiesten la inminencia de una infracci6n. Con ese objeto, para que se mantengan y 

respeten dichos derechos y para que se Ie restituya en el pleno ejercicio y goce de los 

mismos, el titular del derecho poor« ejercer judicialmente cualquiera de las acciones 

establecidas en los Iiterales b), c), d), e), f) y g) del articulo 35 de esta ley". 

5.1.2 Acci6n civil para reclamar la condena al pago de daiios y perjuicios 

Procedera no solo como consecuencia de una infracci6n a un derecho, sino ademas en 

aquellos casos en que el demandado 0 la persona contra la cual procedi6 la orden 

de medidas 0 providencias cautelares, 0 medidas en frontera, se yea afectado por 

dichas medidas innecesariamente ya sea cuando la acci6n de fonda resulte infundada, 
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cuando la medida sea revocada, 0 bien por no haberse promovido la acci6n sobre el '''<,,:~::,,::~_,::_,;;-' 

fonda del asunto dentro de los plazos que la ley establece a partir de que las medidas 

sean decretada y ejecutadas. 

Para esto resultan aplicables las disposiciones del Articulo 186 respecto del 

procedirniento de las providencias cautelares que en su ultimo parrafo declara: "Si las 

providencias se ordenan antes de iniciarse la acci6n, las mismas quederen sin efecto 

de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro 

de un plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las 

medidas". Adernas a falta de disposici6n especial resulta aplicable 10 dispuesto en el 

Articulo 537 del C6digo Procesal Civil y Mercantil "EI que obtenga la providencia 

precautoria queda obligado a pagar las costas, los denos y perjuicios: 

1. Si no entabla la demanda dentro del termino legal. 

2. Si la providencia fuere revocada. 

3. Si se declara improcedente la demanda". 

5.1.3 Accion civil reivindicatoria de derechos 

Este tipo de acci6n se encuentra regulada en el Articulo 197 de la ley que indica: 

'Relvlndlcacion del derecho. Cuando una patente 0 un registro se hubiese solicitado 

u obtenido por quien no tenia derecho a ello, 0 en perjuicio de otra persona a la que 

tembien correspondiese tal derecho, el afectado podr« en su demanda pedir que Ie 

sean transferidos la solicitud en tremite 0 el derecho concedido". 

Este tipo de acci6n permite al legltimo titular de un derecho sobre una marca, 

reivindicar tal derecho ya sea que exista una solicitud en trarnlte por alguna persona 

fisica 0 moral para registrar la misma marca 0 que tal registro haya sido ya concedido. 
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5.1.4 Acci6n civil fundada en la nulidad 0 anulabilidad de un registro 

Este tipo de acci6n procede en aquellos casos en los que se pretende obtener de las 

autoridades judiciales 0 administrativas, la declaratoria de la ineficacia de un registro 

que ha side obtenido en contravenci6n de las disposiciones de ley, esta acci6n 

encuentra su fundamento en el Articulo 67 de la ley referente a la nulidad absoluta y 

anulabilidad del registro del signa distintivo. 

Procedera en el caso de nulidad absoluta cuando el misrno se obtuvo en 

contravenci6n a las causas de inadmisibilidad de registro por razones intrinsecas 

reguladas en el Articulo 20 de la misma ley 0 bien de mala fe, y en consecuencia 

revocable en cualquier tiempo. En el mismo Articulo 67 se detalla que se presumen 

mala fe en los siguientes casos: 

"a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos 0 inexactos, proporcionados 

por el solicitante; 

b) Si el solicitante fuere 0 hubiere side agente, representante, cliente, usuario 0 

distribuidor, 0 tenga 0 hubiere mantenido cualquier otra relaci6n con la persona 

que en otro pais hubiere registrado, 0 solicitado con anterioridad el registro del 

signa de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorizaci6n del 

titular legitimo; 

c) Si el signa afecta a una marca notoria u otro signa notoriamente conocido; 

d) Si el solicitante, por raz6n de su actividad, conocia 0 debia conocer la 

existencia de la marca ajena". 

Cuando las causales de nulidad s610 se dieran con respecto a uno 0 algunos de los 

productos 0 servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad 
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unicarnente para esos productos 0 servicios, y se elirninaran de la Iista respectiva en el '~~/<t/em"}.~ 
registro de la marca. 

Debe mencionarse adernas que la ley confiere legitimidad en el Articulo 201 para el 

ejercicio de esta accion de nulidad al Procurador General de la Naclon cuando se 

afecten intereses del estado, 0 a cualquier otra persona que se considere afectada por 

tal registro. 

EI caso de anulabilidad procede cuando el registro se obtuvo no obstante la existencia 

de una causal de inadmisibilidad de registro por derechos de terceros, de acuerdo a 10 

expresado en el Articulo 21 de la ley, la accion respectiva solo puede ser planteada por 

el perjudicado 0 por el afectado en el asunto, quien tarnbien podra plantear la 

relvlndicaclon del signo. 

Debe enfatizarse 10 contenido en el Articulo 202 respecto a que "Ia nulidad 0 anulaci6n 

de un derecho protegido puede plantearse como acci6n, como excepci6n perentoria 0 

en via de reconvenci6n". 

5.1.5 Accion civil para reclamar la cancelacion de una marca fundada en su 

generalizacion 

De acuerdo con el Articulo 65 de la Ley de Propiedad Industrial, "A pedido de cualquier 

persona interesada, la autoridad judicial competente podre ordenar la cancelaci6n del 

registro de una marca 0 limitar su alcance cuando su legitime titular hubiese provocado 

o tolerado que ella se convierta en el nombre qenerico de uno 0 varios de los productos 

o servicios para los cuales se registro". 

EI mismo Articulo aclara que se entendera que una marca se ha convertido en nombre 

qenerico cuando en los circuitos comerciales y para el consumidor dicha marca haya 

perdido su caracter distintivo como indicaclon del origen empresarial del producto 0 
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serviclo al cual se aplica. Para eslos efectos deberan concurrir los siguienles hecho~~ 
relacionados con la marca: 

a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia 

de otro nombre adecuado para designar 0 identificar en el comercio al producto 

o al servicio al cual se aplica la marca; 

b) EI uso generalizado de la marca por el publico y en los medios comerciales, 

como nombre cornun 0 generico del producto 0 del servicio respectivo; y 

c) EI desconocimiento de la marca por el publico como signa distintivo de un 

origen empresarial deterrninado. 

5.1.6 Acci6n Civil para reclamar la cancelaci6n de la marca fundada en su falta 

de uso 

De conformidad con el Articulo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, "A solicitud de 

cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la 

autoridad judicial competente podre ordenar la cancelaci6n del registro de una marca 

cuando ests no se hubiese usado durante los cinco eiios precedentes a la fecha en que 

se promueva la acci6n de cancelaci6n. La solicitud de cancelaci6n no procedere antes 

de transcurridos cinco enos contados desde la fecha del registro de la marca". 

Adernas dicha norma refiriere que "Ia cancelaci6n de un registro por falta de uso 

tembien podre pedirse como defensa contra una objeci6n del Registro, una oposici6n 

de tercero al registro de la marca, un pedido de declaraci6n de nulidad de un registro 0 

una acci6n por infracci6n de una marca registrada. En estos casos la cancelaci6n sera 

resuelta por la autoridad judicial competente". 
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La cancelaci6n por falta de uso procede unicarnente respecto de aquellos productos 0 (,~<i''',n~l"d 
servicios cuya marca no se ha utilizado, y manteniendo vigente el registro respecto al 

resto. 

Se entendera que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos 0 

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio 0 se encuentran 

disponibles en el, teniendo en cuenta la dimensi6n del mercado, la naturaleza de los 

productos 0 servicios y las modalidades bajo las cuales se efectUa su comercializaci6n. 

Tarnblen constituye uso de la marca su empleo en relaci6n con productos destinados a 

la exportaci6n a partir del territorio nacional, 0 en relaci6n con servicios brindados en el 

extranjero desde el territorio nacional. 

Cuando ocurra que la marca es usada en el comercio en una forma que difiera de la 

que aparece registrada, pero solamente respecto a detalles 0 elementos que no son 

esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no sera motivo para la 

cancelaci6n del registro ni disrninuira la protecci6n que el mismo Ie confiere. 

EI uso de una marca por parte de un licenciatario 0 cualquier otra persona autorizada 

para ello sera considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos de 

acreditar el mismo uso. 

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

debiera a motivos justificados. Reconociendose como tales las 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 importaci6n u otros 

requisitos oficiales impuestos a los productos 0 servicios protegidos por la marca. 

5.1.7 Aeei6n civil por eomisi6n de aetos de eompeteneia desleal 

Los derechos de explotaci6n exclusiva sobre las creaciones del intelecto tarnblen 

pueden ser violentados cuando la actividad econ6mica IIevada a cabo por terceros 
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incurre en ilicitud porque es ejercida con determinados medios que riiien con los usos y ".~~~
 
practicas honrados, y cuya finalidad es la de tratar de desviar hacia si la c1ientela del
 

competidor 0 eliminar a este de la cornpetencia.
 

Procede contra este tipo de actos la accion contenida en el Articulo 204 de la Ley de 

Propiedad Industrial, por la cornislon de actos de cornpetencia desleal, casos que se 

encuentran normados en el Articulo 173 de dicha ley, y cuya lepitimacion corresponde 

no solo al titular de la marca, sino tambien a cualquier persona que se vea afectada por 

la cornision de los rnismos, por 10 que no es requisito al ejercer esta accion el 

demostrar ser el titular del derecho protegido, unlcarnente correspondera probar la 

existencia de un acto de competencia desleal. 

Por su importancia se detallan los casos descritos en la ley en su Articulo 173 como 

actos de competencia desleal: "Aetos de eompeteneia desleal en materia de 

propiedad industrial. Constituyen actos de competencia desleal en materia de 

propiedad industrial, entre otros, los siguientes: 

a) Todo acto u omision que ongme confusion 0 un riesgo de esociecion 0 

debilitamiento del cerecter distintivo de un signo, con respecto a los productos, 

los servicios, la empresa 0 el establecimiento ajenos; 

b) La utilizecion, la promocion ola aivutqecion de indicaciones 0 hechos falsos 0 

inexactos capaces de denigrar 0 de desacreditar los productos, bienes, los 

servicios, la empresa 0 el establecimiento ajenos 0 que puedan inducir a error 

con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de tebticecion, la aptitud 

para su empleo, usa 0 consumo, la cantidad u otras caracteristicas de los 

productos 0 servicios propios 0 ajenos; 

c) La utuizecion indebida 0 la omision de informaciones veraces, cuando las 

mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la 
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naturaleza, el modo de tebticecion, la aptitud para su empleo, usa 0 consumo, la 

cantidad u otras caracteristicas de los productos 0 servicios propios 0 ajenos; 

d) La utltizecion por un tercero de un producto que este protegido por las leyes 

de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar 0 de otro modo reproducir 

ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del 

esfuerzo 0 del prestigio ajenos, salvo que el acto esie tipificado como delito; 

e) EI usa de un signa distintivo cuyo registro este prohibido conforme al articulo 

20 perreto uno Iiterales i), j), k), I), m), n), n), 0) y p) de esta ley; 

f) EI usa en el comercio de un signa cuyo registro este prohibido conforme al 

articulo 21 Iiterales b), c) ye) de esta ley; 

g) EI usa no autorizado de un secreto empresarial ajeno, asi como cualquier acto 

de comercielizecion, protnocion, divulgacion 0 edouisicion indebida de tales 

secretos; y 

h) EI usa no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y 

demes medios de empaque 0 presentecion de los productos 0 de taentiticecton 

de los servicios de un comerciante 0 de copias, imitaciones 0 reproducciones de 

los mismos que puedan inducir a error 0 confusion sobre el origen de los 

productos 0 servicios. 

5.2 Caducidad de las acciones 

La caducidad de las acciones esta regulada de manera general en el Articulo 200 de la 

ley, de forma que la acci6n civil por infracci6n de los derechos conferidos por esta ley, 

caduca a los dos aries contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo 

conocimiento de la infracci6n, 0 bien, a los cinco aries contados a partir de que se 

cometi6 por ultima vez la infracci6n, apllcandose el plazo que venza primero. 

95 



La acci6n de reivindicaci6n del derecho caducara a los cinco aiios contados a partir de 

la fecha de inscripci6n en el registro. No prescriblra el derecho ni caducara la acci6n, si 

quien obtuvo el registro hubiese actuado de mala fe. 

Existen en la ley algunas excepciones a los plazos anteriormente anotados, el primero 

de ellos se refiere a los casos de competencia desleal, sequn el Articulo 205 la acci6n 

respectiva caduca a los dos afios, contados a partir de que el titular del derecho tuvo 

conocimiento del acto de competencia desleal, 0 bien a los cinco aries desde la fecha 

en que se cometi6 por ultima vez el acto, aplicandose el plazo que venza mas tarde. 

Otro caso de excepci6n 10 encontramos referido a la nulidad absoluta de un registro, el 

Articulo 203 expresamente excluye la posibilidad de caducidad. Y en el caso de 

anulabilidad el mlsmo Articulo 203 fija el plazo de caducidad de la acci6n en 5 afios, los 

cuales se computaran a partir de la fecha del registro. 

EI mlsrno Articulo establece que no corre el plazo de caducidad de la acci6n de 

anulaci6n en tanto la marca no sea utilizada comercialmente por el presunto infractor, 

ni cuando los mismos hayan sido obtenidos de mala fe por el demandado. 

5.3 Providencias cautelares 

La Ley de Propiedad Industrial contiene una serie de medidas de tipo provisional, 

inclusive sin haber escuchado a la otra parte, con el fin de que las autoridades 

judiciales puedan evitar la comisi6n de infracciones a cualquier derecho de propiedad 

industrial, principalmente en aquellos casos en que alguna dilaci6n pueda provocar 

graves daiios al titular de dichos derechos. 
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5.3.1 Procedimiento 

EI procedimiento aplicable a estas providencias cautelares se encuentra regulado en el 

Articulo 186 de la ley, del que se destaca 10 siguiente: 

1) La posibilidad no la obligaci6n de que el juez requiera al actor que previamente a 

su ejecuci6n preste fianza u otra garantia suficiente para proteger a la parte 

afectada por la medida y a la propia autoridad y asirnismo para impedir abusos. 

2) Cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la demanda 0 

posterior a esta no sera necesario constituir garantia alguna. 

3) EI juez debera ordenar y ejecutar las medidas que Ie solicitasen dentro del 

improrrogable plazo de dos dlas, siempre que el actor 0 peticionario hubiere 

acornpafiado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que 

resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracci6n 0 la 

inminencia de esta. 

4) En el caso de se requiera garantia al actor, la ejecuci6n de la providencia 

cautelar debera tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas contados a partir 

de la presentaci6n de la fianza 0 garantia requerida. 

5) Todas las providencias cautelares se trarnitaran y ejecutaran sin notificaci6n, ni 

intervenci6n de la parte demandada, pero deberan notificarse a esta en el 

momento de su ejecuci6n 0 inmediatamente despues de ello. 

6) Se obliga a los tribunales a tomar las medidas necesarias para que la solicitud 

de providencias cautelares se mantengan es reserva. 

7) Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acci6n, las mismas quedaran 

sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda 
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correspondiente dentro de un plazo de quince dlas, contado desde la fecha en ·'e~r.:'_';.,r/ 

que se hayan ejecutado dichas medidas. 

5.3.2 Medidas 

En el Articulo 187 de la ley se faculta al juez para que pueda disponer de todo tipo de 

medidas cautelares que protejan el derecho del actor, es importante mencionar que 

adernas de ser suficientemente amplia la disposicion en cuanto a no limitar dichas 

medidas, de manera ilustrativa enumera como posibles medidas las siguientes: 

a) La cesacion inmediata del usa, aplicacion, colocaclon y cornerclallzaclon de 

los productos infractores y de los actos desleales; 

b) El corniso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, 

embalajes, etiquetas, material impreso 0 de publicidad, maquinaria y otros 

materiales resultantes de la infracclon 0 usados para cometerla y de los medios 

que sirvieran predominantemente para realizar la tnfracclon: 

c) La prohibiclon de la importacion de los productos, materiales 0 medios 

referidos en la literal anterior; 

d) La confiscacion y traslado a los depositos judiciales de los productos, 

materiales 0 medios referidos en la literal b); 

e) Las medidas necesarias para evitar la continuaclon 0 la repeticlon de la 

lnfraccion 0 de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucclon de 

los productos, materiales 0 medios referidos en la literal b) cuando los mismos 

causen un dana 0 constituyan un riesgo que atente contra la salud 0 la vida 

humana, animal 0 vegetal, 0 contra el medio ambiente; 
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f) La anotaclon de la demanda sobre la inscrlpcion cuya nulidad 0 anulacion se<Z.~:~:~..~._.; .. ' 

pretende; y 

g) La suspension de los registros 0 licencias sanitarias 0 de otra naturaleza, que 

resulten necesarios para la internacion, distrlbucion, venta 0 comercializacion de 

los productos infractores. 

5.3.3 Contragarantia 

Con respecto a la contragarantfa, es importante mencionar que una vez decretada una 

providencia cautelar que tienda a asegurar las resultas de un proceso, la misma no 

podra ser dejada sin efecto mediante una cauclon 0 garantfa por parte de la parte 

demandada siempre que se trate de una pretension restauradora. La cauclon 0 

garantfa solamente provocaran el levantamiento de las medidas cautelares cuando se 

trate de pretensiones con finalidad indemnizatoria. 

5.3.4 Reconocimiento judicial 

EI juez podra ordenar, a solicitud de la parte actora en la demanda 0 solicitud de 

providencias cautelares, sin requerir garantfa alguna, que se practique un 

reconocimiento judicial en los lugares, documentos 0 cosas que guarden relaclon con 

los derechos infringidos 0 con actos de competencia desleal, este reconocimiento 

lIevara implfcita la orden de allanamiento, 10 cual provoca que el diligenciamiento de 

dicho reconocimiento sea eficiente y rapldo. 

EI Articulo 189 norma 10 relacionado con esta providencia, y detalla en su ultimo parrafo 

que lien el reconocimiento judicial el juez podr« ordenar las providencias cautela res que 

se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijara el monto de la garantia correspondiente, de 

conformidad con 10 establecido en el articulo 186 de esta ley. Si en el plazo de cinco 

dias siguientes el solicitante no presta 0 constituye la garantia fijada, el juez ordenere 
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levantar las medidas decretadas". Lo que constituye ejemplo del espiritu tutelar de la 

Ley en busqueda de proteger los derechos de propiedad industrial. 

2.3.5 Fiscalia especial 

Menci6n especial merece 10 normado en el Articulo 214 respecto del mandato expreso 

de la Ley de Propiedad Industrial para que dentro del plazo de un afio, a partir de la 

vigencia de la ley, se proceda por parte del Fiscal General a crear y organizar una 

Fiscalia de Delitos contra la Propiedad Intelectual, esta tendencia cornun en America 

Latina tiene como objetivo contar con una unidad especializada en la administraci6n y 

manejo de este tipo de delitos que seguramente provocara una tutela por parte del 

Estado mas organizada y eficaz. Dicha fiscalia en la actualidad se encuentra ya en 

funcionamiento. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 EI derecho de propiedad intelectual comprende, en primer terrnino, los derechos 

de autor que tutelan la creaci6n intelectual de una 0 varias personas; y, en 

segundo lugar, a los derechos de propiedad industrial que protegen a los 

industriales, comerciantes 0 prestadores de servicios, sean personas flsicas 0 

morales, de violaciones a sus derechos econ6micos, al utilizar un signa distintivo 

para diferenciar sus productos 0 servicios. Actualmente el Estado de Guatemala 

no tutela efectivamente tales derechos. 

2.	 La funci6n esencial de la marca, es distinguir un producto 0 servicio de otros que 

se encuentren en el mercado, permitiendole a los consumidores diferenciarlos 

de otros de la misma especie, posibilitando su comercializaci6n de acuerdo con 

la lealtad del consumidor hacia la marca y atribuyendoles las cualidades y 

caracterfsticas que la marca representa. Sin embargo esta distinci6n se ve 

afectada por la falsificaci6n de las marcas y la competencia desleal. 

3.	 La importancia de la protecci6n a los derechos marcarios radica en que las 

marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de 

mas y mejores productos 0 servicios, asegurar el control de caJidad y la 

satisfacci6n de los consumidores al adquirirlos. A pesar de esto, existe falta de 

.)	 conciencia en la poblaci6n como consecuencia del analfabetismo, la situaci6n de 

pobreza, la indiferencia y el alto costa de la vida, justificaci6n para que las 

personas opten por adquirir productos falsificados. 

4.	 EI Estado de Guatemala, tiene la obligaci6n de tutelar y proteger los derechos 

de propiedad industrial, en ese sentido son positivas las reformas introducidas a 

la legislaci6n en el ario dos mil, mediante las cuales los delitos en esta materia 

dejaron de ser a instancia particular y se convirtieron en delitos de acci6n 

publica, sin embargo es importante hacer notar que Guatemala aun no cuenta 

con jueces especlflcos para la resoluci6n de los conflictos en materia de 

propiedad industrial. 
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5.	 Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, y es la 

acci6n civil el recurso regulado en la ley para que el titular 0 la persona 

legitimada pueda oponerse a la violaci6n 0 inminente infracci6n a alguno de 

estos derechos, la disposici6n de que estas acciones se diligencien por medio 

del procedimiento del juicio oral constituye una de las principales reformas, que 

deroga procedimientos escritos mas lentos, formalistas y onerosos, no obstante 

en la practica judicial los plazos serialados en la ley no se cumplen con 

regularidad. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 La protecci6n efectiva de los derechos de propiedad intelectual constituye uno 

de los desaflos mas importantes que enfrenta la Republica de Guatemala, en tal 

sentido resulta imperativo que el Estado asuma el papel tutelar respecto de 

estos derechos de propiedad privada, cuya protecci6n es garantizada por la 

Constituci6n Politica de la Republica, y a quienes les otorga jerarquia de 

derechos fundamentales. 

2.	 EI Estado de Guatemala debe garantizar el disfrute de los derechos conferidos al 

titular por el registro de la marca, para ello se dispone en la Ley de Propiedad 

Industrial de un conjunto de disposiciones legales, tendientes a garantizar un 

efectivo respeto de estos derechos marcarios. Siendo deber estatal, velar 

porque el mercado de productos 0 servicios opere sin falsificaciones marcarias 0 

actos de competencia desleal. 

3.	 La protecci6n de los derechos marcarios es una parte importante de la imagen 

que se proyecta como pais. Por 10 tanto, fomentar una mentalidad de respeto a 

tales derechos es fundamental, no siendo suficiente un marco legal adecuado, 

sino principalmente formar y motivar una conciencia en los ciudadanos por el 

respeto de los mismos, en este sentido se recomienda la inversi6n publica y 

privada en la educaci6n de la ciudadania con este objetivo. 

4.	 Se hace necesaria, por parte del Estado, la creacion de tribunales 

especializados en materia de propiedad intelectual, a efecto de que los jueces 

que conozcan de las acciones planteadas en esta materia posean un 

conocimiento profundo en esta rama del derecho, y de esta forma disminuir las 

consecuencias de un sistema judicial poco eficiente. Esta especializaci6n fue 

ya instituida en el Ministerio Publico con la creaci6n de la fiscalia de los delitos 

contra la propiedad intelectual. 
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5.	 EI Estado, a traves del Organismo Judicial, necesita mejorar su infraestructura, 

capacitaci6n, aumentar el numero de jueces, personal administrativo, recursos 

tecnol6gicos y recursos econ6micos, para que los plazas contemplados dentro 

del juicio oral se cumplan de manera efectiva, ya que la realidad yexperiencia 

han demostrado en este aspecto un retraso en la aplicaci6n de la [usticla, que en 

terrninos de derechos marcarios pueden provocar grandes perjulcios 

econ6micos a sus titulares. 

104
 



BIBLIOGRAFiA 

AGUIRRE GODOY, Mario. Derecho procesal civil, Tomo II, Volumen 1, Guatemala. 

BENDANA GUERRERO, Guy Jose, Curso de derecho de propiedad industrial, Hispamer, 

Managua 1999 

BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de marcas, 
Tomos I y II. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1989. 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario juridico elemental. Argentina, 
2005. 

DE LA FUENTE GARCIA, Elena. EI uso de la marca y sus efectos juridicos. 
Edieiones Juridieas y Sociales S.A., Espana, 1999. 

DUARTE BARRERA, Manuel. Disposiciones sobre la observancia en la nueva Ley 
de propiedad industrial de Guatemala, Guatemala, Publieaei6n de la 
Seeretaria de Integraci6n Eeon6miea de Guatemala, ario 4, numero 3, julio 
septiembre 2000. 

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Notas sobre la Protecci6n del Nombre Comercial 
Adquirido por Mero Uso, Aetas de Dereeho industrial, Torno VII, Ediei6n 
Monteeorvo, S. A., Madrid, 1981. 

FLORES DE MOLINA, Edith. Las medidas de observancia de los derechos de 
propiedad intelectual en el acuerdo sobre los ADPIC. La protecci6n en el 
ambito administrativo y las medidas en frontera. Publieaei6n de la 

105
 



Secretaria de Integraci6n Econ6mica 
nurnero 1, enero- marzo 2001. 

GORDILLO, Mario. Derecho procesal civil Guatemalteco, quinta edici6n, Guatemala, 
2005. 

JOAO DA GAMA Cerquiera. EI Derecho de autor como derecho de naturaleza 
patrimonial, Sao Paulo, Brasil, articulo publicado en Revista mexicana de la 
Propiedad Industrial y Artlstica. Enero Junio de 1966, nurn, 7, Mexico, 1966. 

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela. Derecho de marcas. 
Ediciones la Rocca, Buenos Aires, Argentina, 2000. 

MONTERO AROCA, Juan. Manual de derecho procesal Guatemalteco, volurnenes I 
y II, Magna Terra Editores, Guatemala, 2008. 

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas, Editorial Porrua S.A., Mexico, 1985. 

aSSaRia, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Editorial 
Heliasta S.R.L., Argentina, 1981. 

OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas, tercera edici6n, Buenos Aires, Argentina, 
1999). 

PALACIOS LOPEZ, Marco Antonio; ANTEQUERA HERNANDEZ, Ricardo (comp.) 
Propiedad intelectual, temas relevantes en el escenario internacional. 
Guatemala,2000, Secretarla de Integraci6n Econ6mica Centroamericana. 

106
 



\. ' .. 

PALACIOS LOPEZ, Marco Antonio; Las marcas y otros signos distintivos en la . 
nueva legislaci6n sobre propiedad industrial en Guatemala, 
Guatemala, 2000, Secretaria de Inteqraclon Econornica Centroamericana. 

VINAMATA PASCHKES, Carlos. La propiedad intelectual. Editorial Trillas, Mexico, 
1998. 

Legislaci6n: 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Asamblea Nacional 
Constituyente, 1986 

C6digo de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso Nacional de la 
Republica de Guatemala. 

C6digo Civil, Enrique Peralta Azurdia, Jete de Gobierno de la Republica de 
Guatemala, Decreto Ley numero 106, 1963. 

C6digo Procesal Civil y Mercantil. Enrique Peralta Azurdia, Jete de Gobierno de 
la Republica de Guatemala, Decreto Ley nurnero 107,1964. 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Congreso de Republica, Decreto 
nurnero 33-98. 

Ley de Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-2000 del Congreso Nacional de la 
Republica de Guatemala. 

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo gubernativo nurnero 89
2002 Ysus reformas, Acuerdo gubernativo 15-2005. 

107
 



Convenio Centroamericano para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, 
ratificada par Guatemala sequn Decreta Ley nurnero 26-73 del Cangresa de la 
Republica. 

Convenio de Paris para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, 1979, ratificada 
par el Decreta Ley nurnero 11-98 del Cangresa de la Republica. 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerda sabre las ADPIC, 1994), ratificada par 
el Decreta Ley Numero 37-95 del Cangresa de la Republica. 

108
 


