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En cuanto a la tesis revisada puedo opinar que abarca un tema sumamente sensible e
importante para la realidad guatemalteca actual, y de mucha incidencia académica en

cuanto al derecho de propiedad intelectual se refiere.

En cuanto a los métodos y técnicas utilizados en esta tesis, el ponente utilizé
correctamente los métodos inductivo y deductivo al momento de redactar y estructurar
los temas tratados dentro de la misma, y, en su momento, el método analitico en los
capitulos finales, en los que claramente expone las ideas conclusivas de la
investigacion. Se revisd también la correcta utilizacion de las técnicas directas e

indirectas al momento de depurar los datos utilizados en esta tesis.

Se recomendaron cambios estructurales y de forma en cuanto a la redaccion se refiere,
a lo que el ponente respondio realizando los cambios necesarios para que la tesis

respondiera a las exigencias gramaticales y ortograficas correspondientes.

Uno de los mejores aportes de la investigacion presentada es el conjunto de
conclusiones y recomendaciones arribadas al final de la misma, ya que son una muy

importante aportacion cientifica.

Tomando en cuenta el contenido cientifico y técnico de la tesis, se puede aseverar que
la monografia presentada contiene un gran aporte al derecho de propiedad intelectual
en Guatemala, especificamente en la inscripcion de marcas olfativas, por ultimo, cabe

destacar que la bibliografia en que se baso la investigacion es amplia y acorde a la
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esencia y fines de la investigacion, provocando entonces una buena base que fijo los

parametros para realizar la investigacién de campo.
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INTRODUCCION

Se dice que la propiedad intelectual e's el fruto del ser inteligente, racional, quien al combinar los
elementos y las ideas conciben y producen una obra original, pudiendo cispener de ella sin mas
limitaciones que las impuestas por las leyes,; actualmente podemos observar un gran avance
cientifico, artistico y tecnolégico, que promueve una mayor intensidad de las relaciones
comerciales entre los distintos paises, cada vez hay mas creaciones originales, ademas de las

mejoras a las ya existenles.

Sumado a lo anterior las nuevas pautas con las que se administra el conocimiento en los paises
desarrollados, los intelectuales y las organizaciones que se dedican a la investigacion, buscan
cada vez mejores formas para asegurar sus intereses, es por ello la importancia de que existan
leyes y procedimientos especificos que normen adecuadamente estos temas que se mantiene
en constante desarrollo y que regulan las relaciones comerciales existentes y que puedan surgir

vinculadas con la propiedad intelectual.

Por eso la marca es el signe que distingue un producto de olro o un servicio de otro, la marca
juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. La funcion distintiva le
permite al consumidor comprar lo que quiere, al hacerlo esta premiando el esfuerzo del duefo
de la marca quien vendera mas y asi aumentara sus ganancias, es impaortante establecer que
las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del entendimiento de que es
injusto presentar como propias mercancias ajenas, a lo cual el principal problema atafie a la
representacion grafica de una marca olfativa teniendo un alto nivel de dificultad, porque es mas

facil oler un aroma que verlo, pero esto tampoco es imposible.



El objetivo general de esta investigacién es promover un adecuado procedimiento para la
inscripcion de las marcas olfativas ‘en el cual el registro de la propiedad intelectual debe
establecer cuales son los requisitos especiales que debe cumplir el solicitante para cumplir con

el requisito de representacion grafica.

Los objetivos especificos son identificar cual es el mejor sistema de inscripcion de las marcas
olfativas en el registro actual y establecer qué instrumentos son necesarios para llevar a cabo
un sistema de inscripcién de marcas olfativas practicable en el pais, puesto que la hipotesis
consiste en demostrar la existencia del vacio legal en la Ley de Propiedad Intelectual Decreto
57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, en cuanto a que no existe un
procedimiento especifico para la inscripcion de las marcas olfativas como uno de los signos que
pueden constituir una marca, ya que dentro de la ley citada, se establece de manera genérica el

mismo procedimiento para la inscripcion de todas las marcas.

El presente trabajo se desarrolld para comprobar la hipotesis y cumplir con los objetivos
establecidos, utilizando los metodos descriptivo, comparativo, deductivo, inductivo, analitico y
sintético, los capitulos se desarrollaron de la siguiente forma: el capitulo primero analisis de la
propiedad inlelectual; capitulo dos desarrolla lo que son las marcas y- el derecho marcario,
capitulo tercero el registro de una marca y por Ultimo el cuarto capitulo desarrolla las marcas
olfativas, en el cual se propone un procedimiento especifico para la inscripcion de las marcas

olfalivas, siendo este la principal finalidad, del presente trabajo.

(ih)



CAPITULO |

1. Propiedad intelectual

1.1. Definicién

“Es el conjunto de derechos resultantes, de las concepciones de la inteligencia y del
trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material
que de ellos puede resultar, esta propiedad, a la que también se le designa propiedad
inmaterial, comprende tanto los derechos relativos a las producciones literarias,
cientificas y artisticas, como los que tiene por signos distintivos de la empresa, que
aungue no siempre puedan considerarse creaciones intelectuales, también caen dentro

del marco de la propiedad inmaterial”.’

“Disciplina juridica que tiene por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de

naturaleza intelectual, asi como sus actividades afines o conexas”.?

" Medina Rangel, David. Revista mexicana de la propiedad industrial. pag. 40
? Palacios Lopez, Marco Antonio. Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislacion
sobre propiedad industrial en Guatemala. pag 2.

1



Es importante sefialar que las creaciones intelectuales gozan de proteccion desde ehs
momento en que se exteriorizan, antes de esto son simples pensamientos personales

en la mente de su creador.

1.2. Antecedentes historicos

La propiedad intelectual surge desde la época del derecho romano clasico, en este se
encontraban contempladas tres categorias de derechos: los derechos personales, los
derechos de obligaciones y los derechos reales; siendo estos ultimos donde se puede
encontrar cierto parecido al derecho de autor, ya que en &l se reconocia el derecho de
propiedad sobre la creacion intelectual, siempre que esta fuera tangible, es decir que
fuera exteriorizada en cuerpo material, susceptibles de poderse apreciar por los

sentidos y apropiarse de ella.

Con dicho reconocimiento el derecho romano legitimaba algo similar a lo que
conocemos hoy como derecho de autor, concediendo asi al propietario de la misma, el
privilegio de poder conservar la obra e incluso disponer de ella o venderla, ya que no

existia limitacion alguna a dicha propiedad.



Sin embargo respecto a las cbras literarias no existié una proteccion distinta ya que no
habia ninguna legislacion especial que regulara esa actividad creativa intelectual. En
materia de marcas, existian probablemente entre los griegos y entre los romanos,
ciertos derechos tendientes a su proteccion contra los usurpadores, aunque no parece

que tales marcas hayan tenido la misma funcion juridica que en nuestros tiempos.

En realidad, las marcas, en su origen, fueron mas que signos distintivos de las cosas,
signos distintivos de las personas a las cuales las cosas pertenecian, de forma que la

marca, era algo semejante al nombre comercial.

En la edad media, se utilizaron las marcas en el sentido de que indicaban la referencia

de una persona e incluso representaban una presuncion de propiedad en su favor.

Existieron dos clases de marcas, las colectivas y las individuales. La marca colectiva
era la de la corporacion y la marca individual era la de cada uno de los miembros de la

misma.

Es la marca individual de los miembros de las corporaciones, el antecedente de la

marca en sentido moderno.




Con la desaparicion del régimen corporativo, como consecuencia de la revolucion
francesa, se instaura la libertad de comercio que, llevada a sus ultimas consecuencias,
habia de permitir la competencia sin limites y hacer desaparecer la marca como signo
exclusivo de un comerciante; pero las reclamaciones de diversos sectores de la
industria, obligaron al poder publico a restablecer el principio de la propiedad de las
marcas, primero sin sanciones penales, y término con severas penas, que no fueron en

la practica aplicadas.

En la segunda mitad del siglo XIX, se promulgan en diversos paises las grandes leyes
generales sobre las marcas y se forma en cada pais, un verdadero derecho de marcas;
tendiendo, de una manera general, a proteger al titular de las mismas contra las

usurpaciones e imitaciones.

Este derecho moderno, tiene el doble aspecto de una prerrogativa facultativa y no de
mencion obligatoria y de un derecho individual y no colectivo, como en la antigua marca

corporativa.




En cuanto al Derecho de autor, “Las antiguas culturas griegas y romanas desconocian
esta rama del derecho en el sentido actual. La primera Ley de derecho de autor que se

dicté tan s6lo remonta al afio 1709”° (Ley de la Reina Ana de Inglaterra).

En 1948 el derecho de autor se integro en la declaracion universal de los intereses
morales y materiales procedentes de toda produccion cientifica, literaria o artistica de la

cual es autor.

“En la transicion de la edad media hacia los tiempos modernos, se consideran como
decisivas los inventos del grabado en cobre, de la estampa en madera y de la imprenta.
Especialmente de esta ultima se hizo posible alcanzar un numero mayor de personas
sin tener que reunirlas en el mismo lugar™ para logar el propésito de la ensefianza y la

comunicacion.

Otra “ola grande de invenciones comienza en el ultimo cuarto del siglo XIX. Para la
produccion de ejemplares de obras, con la invencién del fonégrafo, del gramdéfono y del
cinematografo, se crearon enormes posibilidades nuevas de comunicacion. Y con la

energia electrica ahora también fue dada la condicidn mas importante para otra difusién

® Ulrich Uchtenhangen, Consuitor de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en el
documento denominado: Curso Regional de la OMPI| sobre derecho de autor y derechos conexos para
paises de América lafina, punta del este, 27 a 31 de octubre de 1997, Montevideo, 3 de noviembre de
1997. Documento OMPI/DA/PDE/97/1. pag. 3

*idem. pag. 5




mas de sonidos, signos e imagenes en forma inmaterial, asi sobre todo por via del

telégrafo sin hilo, del teléfono y de la radio. Desde entonces los medios de
comunicacioén conocen un desarrollo ininterrumpido y desenfrenado; del cinematografo
se ha llegado a la grabacién de video; a la radio se unio la television, al disco sigui6 el
casete; la fotografia llevd a la fotocopia, a la reprografia y todos estos adelantos
enlazaron en unas redes de telecomunicacidon que permiten llevar a cada expresion

humana en fracciones de segundos a cualquier parte del mundo.™

La produccion de los medios de comunicacién y también la misma comunicacién
generan gastos que hay que cubrir con los ingresos obtenidos por la actividad de
comunicacion. En este sentido se iba formando a partir de la invencion de la imprenta
un mercado, en el cual el impresor no solamente debe cubrir sus gastos mediante la

venta de sus libros sino obtener unas ganancias.

La importancia econdtmica de la comunicacion es preponderante. Sobre todo la
posibilidad de poder influir la actitud de consumo de extensas capas de la poblaciéon
mediante la publicidad utilizada en la comunicacion, la ha puesto en un lugar central en

la vida economica de todos los paises.

" jdem. pag. 6y 7



A los primeros productos de la imprenta —que suscitaron un asombro enorme, ya que el
libro en las postrimerias de la edad media se consideraban como objetos
extraordinariamente preciosos-. Segun la opinion de los autores y de los impresores
que fue adoptada por las autoridades, los reimpresores se consideraron como
malhechores y ladrones cuyos actos habia que impedir. El origen del derecho de autor
por eso se sitlia, segun la terminologia moderna, en la lucha contra la pirateria en lo
que prevalecian mas a menudo motivos materiales. No obstante, en lo que concierne a
los escritos religiosos, se afadia pronto la preocupacion de evitar alteraciones y

mutilaciones.

Con la proteccion del contenido de la comunicacion en el ambito literario y artistico, el
derecho de autor es el bastién mas importante contra la pirateria. Esta es la razén por
la cual en el GATT empezaron a ocuparse en el marco de la ronda de Uruguay, del
derecho de autor. La cual llevaria a la evolucion del Acuerdo sobre los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994,

con lo cual los derechos de autor quedan anclados en el orden mundial del comercio.

1.3. Creacion de la Organizacion Mundial del Comercio

Uno de los antecedentes de la creacion de la Organizacién Mundial del Comercio, es el

acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que se instituyé en
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algunos paises, en 1947, y surgi6 como algo provisional, que supuestamente se

revisaria cuando se creara la Organizacion Internacional de Comercio (OIC); sin
embargo, transcurrieron muchos afios Yy nunca se concretd un nuevo marco institucional

para la adopcién de decisiones multilaterales.

El GATT, se cre6 para regular la liberalizacion del comercio y los problemas del
desarrollo despues de la segunda guerra mundial y fue impulsado por los paises
industrializados. No obstante lo anterior, las naciones desarrolladas, empezaron a
imponer barreras no arancelarias e incluso restricciones cuantitativas a las
exportaciones provenientes de los paises en desarrollo, lo cual permitia que se
pudieran tomar medidas unilaterales instrumentadas por las principales potencias

comerciales.

A principios de los afios noventa, se dio una revoluciéon tecnolégica en areas como la
microelectrénica, la biotecnologia, la informatica y las comunicaciones, que tuvieron
grandes repercusiones en la actividad econémica mundial, y que hacian necesario, un

nuevo marco regulatorio para la relacién econémica entre los paises.

Tradicionalmente, el GATT era de utilidad, para resolver asuntos relacionados con el
comercio de mercancias, pero como consecuencia de distintas rondas de

negociaciones entre los paises, se concluyeron acuerdos relacionados con el comercio
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de servicios y sobre derechos de propiedad intelectual, lo cual requeria una estructura ‘\ ik

juridica diferente, de caracter vinculante o coercitivo, y no provisional, como lo era el

GATT.

En virtud de lo anterior, la Comunidad Europea, Canada y México, propusieron en el
ano de 1990, crear un mecanismo de solucion de disputas en que las partes
contratantes del GATT, se comprometieran a ajustar sus politicas nacionales de
comercio, leyes y procedimientos de aplicacién, conforme a las reglas de ese

organismo y que dicho mecanismo fuese administrado por la nueva organizacion.

La creaciéon de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), es resultado de ocho
anos de negociaciones de la ronda de Uruguay, del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y de Comercio (GATT), que concluye con la firma de los acuerdos de
Marrakech, en abril de 1994, estableciendo asi nuevas normas referidas al comercio de
servicios, aspectos de propiedad intelectual; solucién de diferencias; y el examen de

politicas comerciales.

En términos generales, la OMC, estd ubicada en Ginebra, Suiza, se encarga de
administrar todos los acuerdos que se relacionen con el comercio, servir de foro para
las negociaciones, resolver las diferencias, supervisar las politicas nacionales, ayudar a

los paises en desarrollo con las cuestiones de politica comercial prestandoles
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asistencia tecnica y organizando programas de formacion; asi como cooperar con otras N, , 5

organizaciones internacionales.

El acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual basicamente esta contenido en el
anexo “C” que contiene el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, conocido como /ADPIC), por sus siglas en inglés, y que
consiste basicamente en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones
en la esfera de las ideas y de la creatividad. Dichas normas, establecen como se deben
proteger en los intercambios comerciales, el derecho de autor y los derechos conexos y

la propiedad industrial.

Podemos decir que en materia de Propiedad Intelectual, este acuerdo, es el marco
juridico, que establece los parametros o estandares de proteccion; que los paises
miembros de la OMC, deben conceder tanto al derecho de autor y derechos conexos,
como a la propiedad industrial; es por ello, que en nuestra legislacion, ha sido necesario
emitir nuevas leyes y realizar reformas a las ya existentes, para estar en armonia con

las disposiciones de dicho acuerdo.

10



1.4. Division de los derechos de propiedad intelectual

La doctrina para facilitar el estudio de la propiedad intelectual la ha clasificado en dos

en dos aéreas.

1.4.1. El derecho de autor y los derechos conexos

El reconocimiento del derecho de autor, como tal, se observd en forma un tanto
rudimentaria poco tiempo después de que se inventara la imprenta en el afio de 1455.
La evolucién del derecho de copia o derecho de autor se remonta entonces al momento
en que la imprenta hizo viable la produccién de copias multiples, por mas que el mundo
occidental ya censuraba moralmente la copia no autorizada de la obra escrita en los
tiempos clasicos. En oriente, la copia de las expresiones artisticas fue considerada por
mucho tiempo una forma de halago aceptada, pero este punto de vista no era

compartido cuando el propésito de la copia era con fines comerciales.

La teoria y objeto del derecho de autor ha variado a lo largo de los siglos, reconociendo

tanto el gran interés publico y el interés del creador de la expresion.
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En los siglos XVI y XVII era en muchos paises una practica comercial corriente que el
soberano concediese derechos exclusivos de publicacién. El editor comunmente
pagaba por el privilegio. Mediante este mecanismo, el soberano ejercia un grado de
censura. El autor era raramente un beneficiario de la transaccion, y las publicaciones de
copias no autorizadas reducia los ingresos del soberano y de esta manera se la fue
considerando cada vez mas como ilicita; cuando la palabra escrita vino a desempenfar
un papel mas importante en la lucha politica, se puso en tela de juicio el control de las

imprentas.

En Inglaterra, a partir de 1555 y durante una centuria y media, el control de las
editoriales sirvié a intereses politicos. En 1710, una ley pionera limito el término de la
proteccién del derecho de copia y reconocio al autor como el titular primario del derecho

protegido.

La revolucion francesa, consecuente con sus principios de libertad e igualdad abolid
todos los privilegios del Estado en cuanto a controlar y fiscalizar las ideas del hombre,
ya que para éste era un gran obstaculo la divulgacion libre del pensamiento a traves de

una obra fuera esta literaria, cientifica o artistica; por perjudicar sus intereses.

Asi la revolucion francesa, jugé un importante papel conjuntamente con la imprenta

respecto a la cultura, educacion, la ciencia y el arte de los paises del mundo, logrando
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la abolicion de la censura y de privilegios a determinadas personas, iniciandose asi un '\

nuevo camino para los derechos de autoria.

La ley francesa de 1793 fue tomada como modelo por muchos otros paises de tradicion
juridica continental. La Constitucién de los Estados Unidos incluyé una disposicion que
establece una proteccion federal del derecho de autor, después de frustrados
experimentos en la legislacion estatal. A lo largo del siglo XIX muchos paises

promulgaron leyes sobre el derecho de autor.

Aunque las diferencias idiomaticas restringieron la circulacion internacional de libros, la
cuestion de la proteccion de las obras literarias se hizo suficientemente preocupante

como para que se buscara su regulacion por medio de tratados bilaterales.

Francia fue pionera también en extender los derechos a los autores extranjeros.
Finalmente, un movimiento en pro del tratamiento multilateral de la cuestion condujo en
1886 a la Convencion de Berna sobre la proteccién de las obras literarias y artisticas. A

ella se unieron la mayoria de paises rectores de esos dias.

Este tratado se halla a la altura de la Convencion de Paris como fundamento de la

proteccion internacional de la propiedad intelectual. Como la Convencion de Paris, el
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tratado de Berna, establecid el principio de tratamiento nacional para el derecho de\

autor y tambien regulo los derechos de proteccién.

El derecho de autor es un termino juridico que describe los derechos concedidos a los

creadores o autores por sus obras literarias, cientificas y artisticas.

Los derechos conexos, se entienden como aquellos derechos concedidos para proteger
los intereses de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusion, representaciones de artistas, transmision de

acontecimientos, informaciones, ideas o imagenes.

La proteccion por derechos de autor, comprende los siguientes derechos:

Derechos Morales: que son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y que duran
toda la vida del autor. Cuando €l fallece, sus herederos pueden ejercitar sin limites de
tiempo este derecho y equivalen principalmente al derecho de reivindicar la autoria de
una obra y al derecho de oponerse a que se le realicen cambios o modificaciones que

pueden atentar contra la reputacion del autor o creador v;
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Derechos Patrimoniales: llamados también pecuniarios, que confieren al titular dely
derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir
total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilizacion o
aprovechamiento por terceros; dura toda la vida del autor y, a partir de su muerte, el
periodo que la legislacion del pais en donde se constituyo le otorgue. Cuando la obra le

pertenezca a varios coautores dicho periodo, se contara a partir de la muerte del tltimo.

Es por los derechos patrimoniales que los creadores o autores originales de obras
protegidas por el derecho de autor y sus herederos gozan de ciertos derechos basicos:
tienen el derecho exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en
condiciones convenidas de comun acuerdo. El creador de una obra puede segun la
mayoria de legislaciones, entre ellas la nuestra, prohibir o autorizar: su reproduccion,
modificacion, bajo distintas formas, tales como la publicacion impresa y la grabacion
sonora, su interpretacion o ejecucién publica; su grabacion; su transmision; su

traduccion a otros idiomas.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran
distribucién, comunicacién e inversion financiera para ser divulgadas, por consiguiente,
los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas
con mayor capacidad de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos
importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se

dencminan regalias.
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Estos derechos patrimoniales tienen una duracion, estipulada en los tratados
pertinentes de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de 50 afios
tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos mas
largos, tal es el caso de nuestro pais, al establecer en el Articulo 43 de la ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos, que los derechos patrimoniales se protegen

durante toda la vida del autor y setenta y cinco afios después de su muerte.

1.4.2. La propiedad industrial

La propiedad industrial es la parte de la propiedad intelectual cuyo objeto es la
proteccion de las creaciones de la mente que tienen aplicacion en el campo de la
industria y el comercio, y , al mismo tiempo, comprende la represion contra los actos de
competencia desleal, incluidos lo actos que infringen los llamados secretos industriales
0 secretos empresariales. La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el
Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o
innovaciones de aplicacion industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos
0 empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela o usuarios en el

mercado nacional o internacional.

La propiedad industrial esta formada por el conjunto de derechos que sirven para

proteger a las personas fisicas o morales que desean preservar sus creaciones
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(patentes, modelos de utilidad, disefios industriales), distinguir sus productos o servicios
de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la
originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos
industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales

respecto de otros dedicados al mismo giro.

Dentro de las principales figuras que protege la propiedad industrial se encuentran:

Invenciones: La cual se refiere a toda creacion humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Sin embargo, para que esa creacion
humana sea protegida mediante el otorgamiento de una patente, es necesario que se
cumplan con ciertos requisitos. De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial,
una invencion es patentable, cuando cumpla con los requisitos de: a) novedad, b) nivel

inventivo; y c) aplicacién industrial.

Modelo de utilidad: es toda mejora o innovacion en la forma, configuracién o disposicién
de elementos de algun objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algun

efecto técnico en su fabricacion, funcionamiento o uso.
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Nombre comercial: es un signo denominativo o mixto (letras y figuras), con el que se

identifica y distingue a una empresa, o un establecimiento mercantil o a una entidad.

Diseno industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los
primeros deben entenderse como toda combinacion de figuras, lineas o colores, que se
incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentacion y que le
den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional,
que sirva de tipo o patrdén para la fabricacion de un producto industrial, que le de un

aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

Marca: es todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o
mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el
mercado, de una persona individual o juridica, de los de otra y que puedan ser objeto

de una representacion gréfica.

1.5. Fundamentacion constitucional de la propiedad intelectual

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en el titulo I, capitulo |,
reconoce como derecho humano, dentro de la categoria de individuales, al derecho de

autor e inventor; estableciendo en el Articulo 42: “Se reconoce el derecho de autor y el
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derecho de inventor: los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de\.
su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”, el Articulo
43, establece: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las
limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”, el
Articulo 46, indica: “Se establece el principio general de que en materia de derecho
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen

preeminencia sobre el derecho interno”.

Asi mismo, en el capitulo Il, seccion segunda, reconoce dentro de los derechos
sociales, el derecho a la cultura; estableciendo en el Articulo 57 que: “Toda persona
tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artistica de la comunidad, asi
como a beneficiarse del progreso cientifico y tecnologico de la nacion”, el Articulo 59
establece: “Es obligacion primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura
nacional: emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento,
restauracion, preservacion y recuperacién; promover y reglamentar su investigacion
cientifica, asi como la creacion y aplicacién de tecnologia apropiada”; y por ultimo el
Articulo 63 establece: “El Estado garantiza la libre expresion creadora, apoya y estimula
al cientifico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formacion y superacion

profesional y economica’.
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1.6. Importancia de la proteccion de la propiedad intelectual

Se indico al definir la propiedad intelectual en el apartado 1.1 , que esta es un derecho
sobre el resultado de una creacion de la mente humana, lo cual significa que por parte
del creador, existe un esfuerzo que bien merece ser reconocido, pero ademas, de la
aplicacion de esa capacidad intelectual, que merece ser reconocida, se requiere en
todos lo casos, una inversidon en términos econdmicos, que en ocasiones es
sumamente fuerte, como en el caso de las invenciones, que en justicia merece una

compensacion.

Si tomamos en cuenta estos aspectos y ademas, que el producto final de ese esfuerzo,
llega a beneficiar a la sociedad, traduciéndose en parte vital del desarrollo tecnoldgico y
economico, podemos afirmar que la importancia de la proteccion de la propiedad
intelectual, estriba en incentivar y restituir el trabajo creador y proteger las inversiones
en el desarrollo de nueva tecnologia, para generar financiamientos de las actividades

de investigacion y desarrollo.

Algunos autores expresan “el conjunto de las obras de los autores de un pais, refleja el
alma de la nacion y permite conocer mejor sus costumbres, sus usos, sus aspiraciones.
Si la proteccién no existe, el patrimonio cultural sera escaso y no se desarrollaran las

artes. Todo pais que desee estimular e inspirar a sus propios autores, con el fin de
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crear tal patrimonio cultural nacional debera conceder una proteccién efectiva al

derecho de autor™

Por otra parte, la proteccion de los signos distintivos, como las marcas, los nombres
comerciales y las expresiones o sefiales de publicidad, contribuyen a la existencia de
una competencia leal entre los productores y a la proteccion de Ioé consumidores,
quienes podran elegir en el mercado, entre los distintos productos y servicios de diversa

procedencia y calidad.

® Masouye, Claude. Introduccién al Derecho de Autor. Revista mexicana del Propiedad Industrial y
Artistica. pag. 38
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CAPITULO I

2. Las marcas y el derecho marcario

La institucion juridica de la marca, es el elemento que mayor importancia tiene dentro
de la esfera del Derecho de la Propiedad Industrial, asimismo por su naturaleza, es uno
de los aspectos primordiales mediante los cuales sus titulares comercializan tanto sus

productos como |os servicios.

Antiguamente alrededor del siglo XIX, debido al aumento del comercio a nivel mundial;
muchos paises buscaron asegurar proteccion reciproca para las marcas de sus
nacionales a través de tratados bilaterales; regularmente se hicieron por medio de
acuerdos de amistad, comercio y navegacion. Lamentablemente, los resultados no eran
del todo satisfactorios para los Estados, por lo que la solucién que le dieron a esto, fue

que se cred la Convencidn Internacional para la Proteccion Industrial.

En la actualidad es conocida como la Convencion de Paris, en la cual se establecieron
dos principios basicos, el primero es el trato nacional, y el segundo el derecho de
prioridad para registrar solicitudes de la misma marca en otro pais miembro dentro de

un periodo de seis meses, a partir de la primera solicitud.
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2.1. Definicion legal

La legislacion nacional regula lo concerniente a marcas en el Decreto numero 5§7-2000,
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, en el Articulo
4, en la cual se establece: que una marca es “Todo signo denominativo, figurativo,
mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos
o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o juridica, de los

de otra y que pueda ser objeto de una representacion.

2.2, Definicidon doctrinaria

Segun la doctrina la marca “es un signo que distingue un producto de otro o un servicio
de ofro. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso
competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir

productos o servicios.”’

Algunos juristas también la definen “como el signo exterior, generalmente facultativo,
original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los

productos que fabrica o expende una persona fisica o moral, o de los servicios que

” Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. pag. 7
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presta dicha persona fisica o moral, constituyen una sefial de garantia para el

consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”®

De conformidad con lo establecido en el Diccionario Juridico una marca es “un signo o
medio material de cualquier clase adoptado para sefalar y distinguir de sus similares
determinados productos de la industria o del comercio. Signo distintivo de los Articulos
fabricados o vendidos por una empresa cuyo uso exclusivo se obtiene mediante su

registro en la Secretaria de Industria y Comercio.”

Asimismo la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que “una
marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de
los demas. Por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, letras, nimeros,
dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiguetas, o combinacion de estos elementos,
que se empleen para diferenciar productos o servicios. En algunos paises, los lemas
publicitarios también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en las

oficinas nacionales de marcas”'®

® Viramata Paschkes, Carlos. La propiedad intelectual. pag. 325.
° De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. pag. 267.
"% Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. El secreto esta en la Marca. pag. 3.
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Otros autores opinan que “La marca constituye un signo o medio gque permite al
empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o

servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado.”"’

2.3. Naturaleza juridica

Existen varias teorias que pretenden establecer la naturaleza juridica de la marca, a

continuacion se daran a conocer brevemente las principales.

e Teoria de derecho de propiedad

Es una de las teorias mas antiguas, en la cual establece que el derecho de marca es
objeto de un derecho de propiedad. “Es a partir de la revolucion francesa cuando los
legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del

creador de la obra, el invento o la marca.

Para la proteccién del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el
concepto mas tradicional, el de derecho inmediato y erga omnes sobre un bien: el

derecho de propiedad.”*?

" Martinez Medrano, Gabriel y Gabriel Soucasse, Derecho de marcas. pag. 23
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Ahora bien para adquirir la propiedad de la marca es necesario que la misma esté N
inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, para poder acreditar que la misma
pertenece a su creador y sea, tal como lo establecen algunos autores, erga omnes; de

lo contrario no se materializa la propiedad sobre la misma.

Existe una excepciéon a la regla: la marca notoria, la cual es identificada por los
consumidores y se conoce a quién pertenece, en este caso no necesariamente debe de

estar inscrita para tener tal valor.

El problema que existe con esta teoria es que solo se ve el aspecto pecuniario del
derecho, debido a que se establece la explotacién de la marca, pero también existe el
supuesto que a la marca no se le pueda reconocer dicho elemento, por lo que el titular
no podria oponerse frente a otros en el uso de la misma, ya que se puede contraponer

a otros si la marca ha sido registrada, a excepcion de la marca notoria.

Otro inconveniente que se desprende de esta teoria es la falta de tangibilidad del bien,
que existe determinados requisitos para la conservacion del derecho, debido a que la
marca tiene una particularidad porque no sélo presupone el registro, sino también exige

la utilizacion de ella.

2 Dg |a Fuente Garcia, Elena. El uso de la marca y sus efectos juridicos. pag. 23.
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La doctrina espariola establece que “ ha pretendido encontrar un término que no se
centrara precisamente en el concepto de propiedad, y para ello se han ofrecido diversas
denominaciones como “Derecho Industrial”, “Derecho de la competencia” o “Derecho de
los bienes inmateriales”, pero ninguna de estas denominaciones ha llegado a tener

verdadera consolidacién doctrinal ni jurisprudencial.”™®

e Teoria de derecho de la personalidad

Esta teoria afirma que el derecho marcario es una especie de derecho de la
personalidad, como lo es el nombre, la integridad personal, esto quiere decir que “si
estos derechos se violan existen una serie de acciones para actuar. Una consecuencia
|6gica de esta teoria es que las marcas nunca se pueden transmitir porque no pueden

abandonar a su titular y, ademas solo existen durante la vida del mismo.” '

En contraposicion a esta teoria se encuentra lo manifestado por otros autores, quienes
con gran precision sefialan que “los derechos de la personalidad son aquéllos
destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la
personalidad humana, tanto en su aspecto fisico, moral e intelectual. Evidentemente

estos derechos no tiene un caracter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas si

" Ibid. pag. 24.
" Ibid. pag. 27.
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H -
participa de ese caracter, pues las marcas estan en el comercio humano, en cambio los,

derechos de la personalidad son irrenunciables.”'®

Esta teoria no puede admitirse, en virtud que los derechos de la personalidad como tal,
son inalienables e imprescriptibles, por lo que si el derecho de marcas fuera inherente a
la persona humana; estos no podrian ser objeto de negociacion. Asi también se esta
dejando de un lado el aspecto patrimonial, el cual se ha hecho tan importante en el

mundo actual dentro del comercio internacional.

e Teoria del derecho de la propiedad inmaterial

Esta teoria considera la marca como un derecho de propiedad inmaterial, la cual es
comunmente aceptada en la doctrina, debido a que a diferencia de los derechos de
propiedad le conciernen a los objetos tangibles y los derechos de propiedad inmaterial
por su parte abarca los objetos inmateriales e intangibles. Este es el caso de la marca,
que por ser un elemento no perceptible exige la utilizacién por parte de su titular, la cual

puede llegar a identificar tanto productos como servicios.

" Viteri, Ernesto. La proteccion marcaria y la legislacion guatemalteca. pag. 5
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Es por ello que el “signo o medio que constituye la marca no puede funcionar por si '
solo; necesita vincularse a los productos para los cuales se ha registrado. Pero esta
vinculacién no es suficiente. Ademas precisa que sea captada por los consumidores a
través del usc que el titular efectiue. Los consumidores pueden identificar la marca
cuando la asocian a un producto o servicio. Mientras tanto, la marca no es que no
exista, sino que en potencia que precisa de un segundo elemento configurador. Este

elemento surge en un ambito externo mediante la proyeccion de la marca al exterior’'®

Una vez conocidas las teorias mas destacadas que existen al respecto, se puede
concluir que la suposicién que mas se acerca a la realidad es, que el signo es un
derecho de propiedad inmaterial, debido a que el creador de la marca va obtener un
bien, el cual para protegerlo debera solicitar la inscripcion en el registro respectivo,
luego de esto puede disponer de él y hacerlo valer ante los demas asi como

comercializarla en el mercado mundial.

2.4. Signos que pueden constituir marcas

Como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 16, las marcas, pueden
consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras,

retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifietas, orlas, lineas y franjas, y

'® De la Fuente, Elena. Op. Cit. pag. 31.
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combinaciones y disposiciones de colores, asi como cualquier combinacién de estos .
signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma,
presentaciéon o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el
medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a

criterio del registro tengan aptitud distintiva.

Las marcas de acuerdo a su aspecto grafico se clasifican en: denominativas, graficas o

figurativas, mixtas y tridimensionales.

Las denominativas para que se puedan constituir como una marca deben estar

integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases, letras o cifras.

Segun la doctrina hay autores que opinan que una marca denominativa esta compuesta
por “letras, palabras o numeros, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con
graficos y otros aditamentos. El alcance de la proteccion sélo alcanza a la palabra, letra,

numero, pero deja de lado la tipografia y todo otro agregado con el'que se le use”.!’

Cuando se registra una marca denominativa, solo se protegera las letras y no asi la

forma de ellas, un ejemplo de esta clase de marca es DELL la cual identifica una serie

' Martinez Medrano, Gabriela Soucasse. Op. Cit. pag. 48
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de computadoras y accesorios de la misma, por lo que cuando los consumidores

escuchan esta marca ya saben el producto que representa porque estan familiarizados

con él.

Las marcas figurativas o graficas para que puedan constituirse como marcas deben ser
figuras, retratos, escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas, franjas, combinaciones o
por disposiciones de color entre otros elementos similares. De acuerdo con lo
manifestado por Martinez Medrano y Soucasse las marcas Graficas “carecen de
palabras, letras o numeros, se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales,

también se les denomina anexas.”'®

La proteccion de esta marca, por medio del Registro, abarca la figura en su totalidad,
ejemplo de este signo grafico es el cocodrilo que es comunmente conocido por todos

que representa a lacoste.

La marca mixta para que pueda constituir una marca debe estar compuesta por
elementos figurativos asi como por denominativos, es una combinacion de ambas. Es

asi como autores establecen que "las marcas mixtas estan compuestas por un texto

'® Loc. Cit.
32



acompanado de un grafico. Se cotejan tanto como las marcas denominativas, como con ™., 34

las graficas y con las otras mixtas.”"

Ejemplo de este tipo de marca es “Dos Pinos”, que en medio de estas dos palabras

acompana una circunferencia, dentro de la cual se encuentra la silueta de dos pinitos.

La marca tridimensional, debe estar compuesta por elementos, que sin ser
denominativos, figurativos o mixtos, cumplen la funcién de distinguir en el comercio, a
través de una forma particular, presentacion de los productos ya sea por sus envases o

envolturas, o de los locales comerciales en donde se prestan los servicios.

Juristas manifiestan que “una de las referencias obligadas en relacion a marcas
tridimensionales es la que constituye la legislacion de la Unién Europea, respecto de la
cual destacan la Ley espafiola, la legislacion de Benelux y la propia directriz de la UE.
Los ordenamientos mencionados son coincidentes en tres excepciones que aplican
para considerar como no registrable un objeto tridimensional como marca: 1) cuando la
forma sea resultado de la naturaleza propia de los productos, 2) cuando la forma sea
necesaria para lograr un resultado técnico, 3) cuando la forma proporcione valor

adicional al producto.”®°

'° Loc. Cit
20 jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la ley de propiedad industrial. pag. 118.
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Por ejemplo, la forma de la botella de la soda “orangina”, la cual tiene un envase
original y se diferencia de las demas, este tipo de recipiente se puede inscribir en el

Registro de la Propiedad Intelectual, como una marca tridimensional.

La marca sonora es “una marca registrada no convencional donde el sonido se utiliza
para realizar la funcidon de la marca registrada Unicamente de identificar el origen

comercial de productos o de servicios.”

Las marcas olfativas son aquellas que representan productos o servicios a través de

marcas que son perceptibles por el sentido del olfato.

2.5. Uso de la marca

Una marca no usada es una marca muerta, que debe ser cancelada para permitir a
terceros interesados registrar las marcas que hayan adoptado. Seria contrario al interés
publico denegar a terceros los registros de sus marcas por la preexistencia meramente
registral de una marca de papel. La obligacion de uso con sanciones eficaces cumple
una funcidn profilactica, liberando los registros de marcas muertas y evitando que sus

titulares las opongan abusivamente a los terceros.
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lLa marca ha pasado por diversos cambios a través de los afios, evolucionando hacia
derechos protegidos a partir de que surgio la concepcion de que es injusto presentar

COmMO propias mercancias ajenas.

Es asi como a través de los afnos las marcas se han convertido en mucho mas que
simples recursos para distinguir productos: se han convertido en avales e indicadores
de calidad, de valor, de fiabilidad y de origen. Se han convertido en algo semejante a
mensajes abreviados que permiten a los consumidores identificar productos, servicios,
y empresas. Por ejemplo unos zapatos con la marca adidas, seran mas valorados que

otros que se llamen pantel.

Pero el uso de la marca se ha producido con una mayor explosion en el curso de los
ultimos treinta afos. La tecnologia asi como el rapido auge de las industrias
secundarias y de los servicios, tiene mucho que ver en esta expansion de las marcas,
basta con ver los avances en la telefonia celular, en la variedad de computadoras de

hogar, oficina o portatiles, en las compafias automotrices, etc.

La television es otro de los medios que tiene mucho que ver con ello, ya que no sblo a
través de los anuncios comerciales se publicitan los productos y servicios con sus
respectivas marcas, sino también dentro de los mismos programas que trasmiten las

televisoras; y que decir del internet, en donde los usuarios son constantemente
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bombardeados por todo tipo de anuncios de productos y servicios. Los astilleros, las

minas de carbdn y los altos hornos no necesitan demasiado las marcas, perc los
fabricantes de comidas preparadas, las compafias de tarjetas de crédito, los
proveedores de equipos de audio y de alta fidelidad, las compafias de electronica y las
cadenas de restaurantes rapidos consideran que sus marcas estan en el corazén

mismo del negocio.

Las marcas comerciales han evolucionado y son algo mas que simples palabras o
imagenes: identifican un producto, un servicio o una empresa; los diferencian de otros;
comunican informacion acerca del origen, el valor, la calidad, les afaden valor, al
menos en la mayor parte de los casos; representan potenciaimente, haberes valiosos;

constituyen propiedades legales importantes.

2.6. Funciones de la marca

Doctrinariamente se han establecido diferentes funciones de la marca para que pueda
cumplir con la finalidad de distinguir productos y servicios dentro del mercado

comercial, entre ellas las siguientes.
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2.6.1. Funcion distintiva o diferenciadora

Una de las finalidades de la marca es distinguir productos y servicios dentro del
mercado comercial, es asi como en la practica se considero que ésta estaba muy ligada
al origen del producto, con la finalidad de que los consumidores conocieran quiénes

eran los fabricantes y de dénde era originario el producto.

En la doctrina sefialan que “En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no
era lo que hoy es en el comercio. Hoy en dia este concepto de la funcion que cumple ha
quedado superado. La marca no distingue el origen. Es mas la gran mayoria del publico
ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere, desde luego existen casos
en los que la marca esta formada o constituida por el nombre del fabricante, entonces la

marca identificara también el origen del producto, pero esta funcion es secundaria.”’

Otros autores manifiestan que “la funcion distintiva es la esencia del sistema de marcas,

ya que éstas distinguen una especie dentro de un género.”?

A través de la marca los consumidores llegan a conocer los productos o servicios que

se prestan, y al conocer el nombre de la misma, se puede saber qué es lo que

2! Otamendi, Jorge. Op. Cit. Pag. 8
2 Martinez Medrano, Gabriela y Gabriela Soucasse. Op. Cit. Pag. 30
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representa, realmente no se sabe quién es el fabricante, pero se asocia con los
elementos. Como por ejemplo, la marca TOYOTA, distingue la especie de automotores
marca TOYOTA en el género de automotores, es por ello que ésta es la verdadera

funcién de un signo dentro del mercado.
2.6.2. Funcion indicadora del origen o procedencia

Esta funcién de la marca se refiere a la indicacion que hacen los signos distintivos del
origen de los productos, mercancias o servicios, diferenciandolos de otros semejantes
con diferente origen empresarial, sin embargo esta funcién de la marca que en un inicio
fuera la mas importante ha dejado de tener dicha relevancia, a lo que se refiere el autor
al afirmar que: “por otra parte la realidad misma nos ensefia que al consumidor le
interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido fabricado por o puesto

en el comercio por determinada empresa; aun cuando esto ultimo pueda suceder, se

comercializacion de los productos y de la prestacion de servicios mediante la circulacion

debe a una relacion puramente eventual; ademas incremento considerable de la
|
y distribucion de los mercados nacionales e internacionales ha contribuido a restarle |

importancia la funcion de procedencia y origen de la marca.”?

*> Nava Negrete, Justo. Ob. Cit. Pag. 153. |
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En este mismo sentido, la autora Ana Maria Pacén en su documento denominado “Los
derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economia globalizada” se
refiere a la funcién de origen o procedencia, haciendo énfasis en que su importancia ha
disminuido por la ampliacion de la circulacion de los productos o mercancias, y al
respecto afirma que: “se ha modificado también la teoria de las funciones de la marca.
Asi, si bien tradicionalmente la marca solo servia como indicadora de la fuente de
procedencia empresarial, se destacan ahora la presencia de otras funciones dignas de

especial tutela por parte del sistema de marcas.

La proteccion de la marca mas alla de los productos o servicios idénticos o similares

implica el reconocimiento de la funcion comunicativa de la marca.”?*

2.6.3. Funcidén indicadora de la calidad

Otra de las funciones de la marca es la de indicar la calidad del producto o servicio, ya
que los consumidores o los adquirientes del servicio, a través de la misma, sabran si es

bueno o malo.

2% pacon, Ana Maria. Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economia
globalizada. pag. 189.
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Algunos tratadistas han manifestado que la marca forma parte de un contrato social
entre el titular y los consumidores, quienes manifiestan que “en ese contrato social, el
titular de la marca tiene por decirlo de algiin modo acostumbrados a los consumidores a
gue el producto de marca “x” posee una calidad “y". Cada adquisicibn nueva del
producto “x” representara en la mente del consumidor, la adquisicion de la calidad “y”,

sin necesidad de probar el producto cada vez que lo compra.”25

Esta calidad gue representa la marca, no indica que es alta o baja, sino mas bien que
es estandar y por lo mismo cumple con ciertos requisitos que el consumidor busca

cuando desea adquirir un producto o servicio.

Muchas veces cuando se piensa en un signo éste representa varias cosas, una de

ellas es el producto y otra la calidad.

Algunos tratadistas sefialan que “la marca proporciona informacion al consumidor sobre
la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto es innegable en el
plano socioecondmico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto
o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de

los consumidores.”*®

* |bid. pag. 33 :
*® Fernandez Novoa, Carios. Fundamentos de derecho de Marcas. pag. 40.
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Los consumidores de una determinada marca, cuando la adquieren saben la calidad ‘4\;“.,’
gque posee y pdr ello la compran, por consiguiente la marca tiene Lma funcion de indicar
la calidad con que cuenta el producto; por ejemplo, una persona que frecuentemente \}a
a Friday’s Guatemala por considerarlo una comida de buena calidad, y viaja a otro pais;
por ejemplo, a México y ve que existe un Friday’s alli, &€l pronto asociara la marca con la

calidad del producto y decidira consumir el mismo.

2.6.4. Funcidn de publicidad

Para dar a conocer un producto o servicio a la poblacién en general, se utiliza la
publicidad, y es a través de ella que se incorpora al mercado la marca. Al hacer
campanas publicitarias del producto o servicio, se incluye la marca que lo representa y
la calidad que posee. Estas propagandas esencialmente deben de ser llamativas e
interesantes, para que atraiga la atencion del eventual comprador y por consiguiente le

generen animo de adquirir el producto o servicio que se ofrece.

La doctrina establece que “sin una marca que la designe, no seria posible efectuar

publicidad de un objeto dado, la marca es el Unico nexo que existe entre el consumidor
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del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogera los

beneficios, o no, de su aceptacion por parte del publico consumidor.”’

Hacer campafa publicitaria de una marca, seria uno de los medios para crear un
goodwill alrededor de la misma, y de esta forma seducir al comprador a que utilice los
productos o servicios que en ella se infieren. Un ejemplo de publicidad de la marca es el
caso de Coca-Cola, ya que en todos sus anuncios influye a las personas a tomar dicho
producto, debido a que en ellos se incorporan pasajes normales que vive una persona a

diario, por lo que crea en el consumidor un lazo con ella.

2.7. Importancia de la marca

La finalidad de la marca es distinguir productos y servicios dentro del mercado
comercial, permitiendo al consumidor, comprar lo que quiere, y distinguir los buenos
productos, de los malos. “Las marcas permiten que los productos se encuentren en los

lugares mas diversos y compitan entre si por su sola exposicion al publico.”

%" Otamendi, Jorge. Op. Cit. pag 11
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2.8. Clasificacion de las marcas

Con la finalidad de facilitar el estudio de las marcas, la doctrina ha establecido distintas
clasificaciones de las marcas atendiendo principalmente a las caracteristicas del signo

que las constituye, entre estas encontramos:

2.8.1. Por razoén de su titularidad

¢ Marcas individuales:

Aquellas gque son titularidad exclusiva de determinada persona fisica, o una

determinada persona juridica.

o Marcas colectivas:

Son todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comun
de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el

control de un titular.

43




2.8.2. Por razén del distintivo

e Marcas denominativas o fonéticas:

Son aquellas marcas constituidas por palabras o grupo de palabras o cifras sin una
forma grafica especial, que son perceptibles en forma visual y cuya lectura y

pronunciacion es su nota caracteristica y distintiva.

e Marcas figurativas o gréficas:

Son aquellos signos distintivos conformados por figuras especiales y caracteristicas

identificables unicamente por su forma y visualmente.

¢ Marcas mixtas o compuestas:

Son las marcas constituidas por figuras y palabras, siendo entonces una combinacién
de signos y figuras perceptibles visual y auditivamente pero identificables en su

conjunto de palabras o grupos de palabras y signos o figuras.
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¢ Marcas sonoras:

Son aquellas marcas constituidas por un sonido o combinacion de sonidos,
suficientemente distintivos y susceptibles de representacién grafica (por ejemplo un
pentagrama). Son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oido. Signos

que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo.

¢ Marcas olfativas:

Aquellas constituidas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de
representacidn grafica (férmula quimica) y descripcion verbal. Este olor debe ser tan

caracteristico y particular que no pueda confundirse o asociarse con otro.

2.8.3. Por razon de su aplicacion

¢ Marcas de productos:

Son aquellos signos distintivos identificadores de productos para el comercio o el

resultado de la produccion industrial.
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e Marcas de servicios:

Son signos distintivos de empresas que no dedicadas a la comercializaciéon de bienes,

sino al desarrollo de determinadas actividades en beneficio de sus usuarios.

o Marcas efectivas:

Son aquellas cuyos productos y servicios distintivos, estan ya disponibles al publico y

por consiguiente, las marcas ya estan siendo utilizadas.

e Marcas de reserva:

Son aquellas que se crean para el lanzamiento de un futuro producto, es decir que
entraran en uso, cuando salga el nuevo producto o servicio, pero en tanto eso sucede,

el empresario o comerciante, ya le tiene preparado el signo distintivo.
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* Marcas defensivas o de proteccion

Son aquellas que se crean para ampliar la defensa de una marca que efectivamente
esta siendo utilizada; regularmente, consiste en una serie de combinaciones similares a
la marca en uso, para evitar que los empresarios 0 comerciantes competidores, puedan
imitar la marca que efectivamente esta siendo utilizada y crear confusion en el publico

consumidor.

2.8.4. Por razén de su régimen juridico |

y marcas internacionales, marcas facultativas y marcas obligatorias; y marcas

|
I
|
|
I
Se pueden clasificar en marcas registradas y marcas no registradas, marcas nacionales
!
ordinarias, marcas notorias y marcas célebres o renombradas. |
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CAPITULO Il

3.1. Registro de una marca

El titular de la marca, debe de registrarla para poder obtener el derecho al uso

exclusivo, la excepcién de esta regla es la marca notoria.

Asi también el registro de una marca permite a su propietario conceder licencias a
terceros del uso de ella, pudiendo ser de forma gratuita o bien percibiendo regalias por

la utilizacion.

La exclusividad tal como lo afirma tratadistas consiste en “gue el titular es la Unica
persona que puede emplear licitamente esa marca en nuestro pais, para distinguir los
productos o servicios para los que se obtuvo el registro pudiendo, por tanto, oponerse a

cualquier utilizacion no autorizada que realice un tercero™®

%8 Jalife Daher, Mauricio. Ob. Cit. Pag. 104
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Otra de las ventajas del registro de una marca es que desde el momento en que la

solicitud ingresa, esto origina que otras similares a ésta, presentadas por terceros sean

desechadas.

La Ley de Propiedad Industrial, establece el procedimiento para realizarlo; inicialmente
se debe de presentar un a solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual que cumpla
con los requisitos de forma establecidos en la Ley, se hara un examen de forma y otro
de fondo, en el cual el Registro verificarad que cumpla con los requisitos y que la misma
no estée comprendida en alguno de los casos de prohibicién; si el registro encuentra
algun error u omisién de forma, requerira al interesado que lo subsane dentro del plazo

de un mes.

En el caso que el registro determine que el signo no puede ser registrado, le otorgara el
plazo de dos meses para que se pronuncie sobre las razones de la objecidn; si
subsisten las causas de rechazo, se dictara una resolucién razonada en ese sentido, la

cual puede ser impugnada primero agotando la via administrativa y luego la via judicial.

En el caso que no se encuentre dentro de los dos supuestos anteriores o que se hallan
subsanado los errores, el Registro ordenara la publicacion de un edicto (estara
conformado por los datos principales sobre la marca y el solicitante), éste se debe de

publicar en el Diario Oficial por tres veces y en otro de los de mayor circulacién, dentro
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Y
del plazo de quince dias. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la primera<é:,

publicacion cualquier persona que se vea afectada podra oponerse, lo cual debe
hacerio por escrito expresando sus fundamentos y acompanando pruebas, esta
oposicidn se le notifica al solicitante para que éste pueda ofrecer informacion y pruebas,

contando con el plazo de dos meses.

Una ves agotado el plazo para oposiciones, o bien para que el solicitante se pronuncie
si hubieran sido presentadas, el Registro resolvera la solicitud. En el supuesto que
estime procedente, ordenara la inscripcién de la marca, (previo pago de arancel) y la

emision del certificado o titulo que acredite el derecho a su titular.

3.2. Derechos que confiere

Para que el titular de una marca adquiera estos derechos debera de inscribirla en el
Registro de la Propiedad Intelectual, pasando los examenes tanto de fondo como de
forma, a excepcion de la marca notoria. La inscripcion de una marca otorga a quien la
obtiene la propiedad y el derecho a su uso exclusivo en los productos o servicios para
los cuales expresamente se solicitd y obtuvo. Esto implica incluir a terceros para el uso
de la marca, la cual puede ser de manera gratuita o bien percibir regalias por su

utilizacion.
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\.
La doctrina establece que “la marca registrada es una propiedad para su titular y como N

tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. La autorizacion de uso a
través de contratos de licencia o de franquicia es una forma muy habitual de explotacion
marcaria que permite al titular de la marca una difusion que en muchos casos él solo no

podria lograr.”?*

Cuando una marca queda plenamente inscrita en el Registro, el titular podra en el caso
que fueran productos, elaborar las etiquetas, envolturas para poder identificar los
bienes que representa la marca registrada, adhiriendo ésta al producto y asi poder
comercializarla. Facultando al titular a oponerse a la inscripcion de una marca similar a
la que le pertenece, aduciendo que le afecta en su patrimonio. Es obligacion del
Registro denegar la inscripciéon de este tipo de marcas, ya que éstas quedan en una

base de datos, en donde se puede verificar la existencia de un signo.

3.3. Signos registrables y no registrables

En general se puede decir que todos los signos y formas que tengan por objeto
distinguir productos o servicios, pueden registrarse a favor de una persona individual o
juridica segun sea el caso. Autores establecen que pueden ser marcas “a) las

denominaciones y figuras visibles que cumplan la funcion diferenciadora, b) los

*? Otamendi, Jorge. Op. Cit. pag. 26.
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nombres comerciales o denominaciones o razones sociales o nombres propios de
personas fisicas que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial
publicado. Generalmente se tratara de personas fisicas o morales que producen,

comercializan el producto o prestan el servicio.”*°

El ordenamiento juridico guatemalteco reconoce principalmente tres clases de marcas

que pueden ser objeto de registro, las cuales son:

e Marcas simples

Este tipo de marca es la que comUnmente se registra, ya que se utiliza con el objeto de
distinguir productos o servicios de una persona ya sea individual o juridica. Segln
algunos autores "son aquellas que se utilizan por una o varias personas fisicas o
morales para proteger un producto o servicio determinado; ejemplo, Ford, para amparar

vehiculos o talleres automotrices.”"

* perez Miranda, Rafael J. "Derecho de la Propiedad Industrial’, México, editorial Porrda, S.A.,2006, Pag.
339,
*" Vifiamata Paschkes, Carlos. Op. Cit. Pag. 335.
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e Marcas Colectivas

Las marcas colectivas se utilizan para registrar productos o servicios, que pertenecen a
un grupo de personas que hayan sido autorizadas para poder usarlas. Al respecto
autores manifiestan que “como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de
muchos. O mas bien, de una organizacion, una cooperativa por ejemplo, cuyos
miembros la pueden utilizar. Este uno podra efectuarse en la medida en que los

miembros respeten las condiciones establecidas para le uso por esa organizacion.”?

El Convenio de Paris establece que los paises de la Unién se comprometen a admitir el
depdsito y a proteger las marcas colectivas que pertenecen a colectividades, la cual no
debe ser contraria a las disposiciones legales del pais de origen. Asimismo cada pais

decidira sobre las condiciones bajo las cuales una marca colectiva sera protegida.

El registro de una marca colectiva implica una licencia de uso de la marca que se
constituye a favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociacion o sociedad
titular del registro de la marca, no en la forma convencional que consiste en el
otorgamiento de una licencia o autorizaciéon expresa, sino como consecuencia de la
existencia del registro de la marca colectiva y de ser miembro de la persona moral

titular de la misma.

*2 Otamendi, Jorge. Op.Cit. pag. 23.
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e Marcas de garantia o certificacion

Este tipo de marcas sirve para identificar que las mismas poseen una calidad estandar
0 bien para distinguir la autenticidad del producto, asi como para asegurar al
consumidor la procedencia de fabricacion, ejemplo *hecho en China”. “En muchos
paises la marca de certificacion se constituye en un medio para garantizar que ciertos
productos cumplen con determinados estandares de calidad, tendiendo derecho a
emplearlo sélo las empresas que acreditan cumplirlos fielmente. De esa manera, la
marca se convierte en una garantia para el consumidor, que encuentra la marca de

certificacién un aval de la calidad del producto.”®

La Secretaria de Integracion Economica Centroamericana establece que “las marcas de
certificacion, que se registran para identificar mercancias o servicios que cumplen un
determinado estandar de calidad, controlado y certificado por la insiitucion propietaria
de la marca. Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificacion pueden ser

utilizadas por varias personas.”™*

Es por ello que cuando se presenta al registro, este tipo de marcas, se solicita que

adjunten todos los documentos donde conste que posee la calidad que se manifiesta; si

*® Jalife Daher, Mauricio. Op.Cit. pag.262
* Secretaria de Integracion Econémica Centroamericana. Marcas y otros signos distintivos, Guatemala,
publicacién de la Secretaria de Integracion Econdmica Centroamericana, 2002. pag.12
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cumple con estos requisitos, se le otorgara la inscripcion, de lo contrario se deniega, ya.’.,
que al obtener el registro de una marca de esta naturaleza, en el mismo empague, si es
un producto, se incluira la calidad con que cuenta, por lo que el consumidor va a saber

que es garantizado, consecuentemente no se debe de consignar una calidad que no

posea, porque se estaria engafnando al comprador.

Por otra parte la Ley de Propiedad Industrial, establece en el Articulo 20 una serie de
marcas que no podran registrarse, debido a que la marca tiene por objeto distinguir el
producto o servicio que representa, ya que resulta imorocedente otorgar el registro de
una marca que no posea dicha funcion para la cual fue creada. Las solicitudes que se
presenta al registro se deniegan por diferentes motivos, uno de ellos es porque se
presenta marcas con términos geneéricos, por ejemplo, si una empresa trata de registrar
la marca “carros” para vender carros, ésta sera denegada porque éste es el término
comun del producto. Asi también marcas que poseen términos descriptivos del
producto, en donde se suele describir el producto, por ejemplo una marca que diga “ef
mejor café del mundo”, para vender café instantaneo, porque seria injusto para los
demas caficultores otorgar una marca de esta naturaleza, ya que Iesta diciendo que es

el mejor entre todos.

Existen marcas que pueden inducir a error a los consumidores ya sea por su naturaleza
o por indicar el origen geografico del producto, por ejemplo la marca “Carros

Japoneses”, para vender Carros Europeos, esto no podra ser objeto de registro ya que
56



compradores.

Tal como lo establece la SIECA “existen también prohibiciones de registrar marcas que
produzcan nombres o emblemas que pertenezcan al Estado de Guatemala o a otros
Estados y organizaciones internacionales; y finalmente por razones de orden publico,
también esta prohibido el registro de signos que sean contrarios a la moral y a las

buenas costumbres.”

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que “Las solicitudes son
denegadas por “motivos relativos” cuando las marcas entran en conflicto con marcas ya
existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (0 muy similares) asignadas al
mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. En algunas oficinas de
marcas es habitual que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con
marcas existentes, entre las que figuran las marcas famosas no registradas, mientras
que otras oficinas soélo hacen la comprobacién si la marca es impugnada por terceros

una vez publicada la misma.”®

* Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, “el secreto esta en la marca’. pag. 7
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3.4. Extincion del registro de la marca

Es importante establecer que el concepto estrictamente extincién en materia de marcas
debe entenderse como la pérdida o desaparicion del derecho de un titular de un registro

marcario para el uso exclusivo del mismo.

Segun el Articulo 62 de la Ley de Propiedad Industrial el registro de una marca se

extingue:

Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovacion.
a) Por cancelacion a solicitud del titular.
b) Por cancelacion debida a la generalizacion.
c) Porfalta de uso de la marca.

d) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

La forma normal de extincion del derecho de una marca es por el vencimiento del plazo
de vigencia de la inscripcion, el titular para poder dejar sin efecto esta terminacion
puede solicitar la renovacion dentro del plazo que sefiala la ley. En el caso que el titular

ya no desea poseer la inscripcion de su marca, de forma expresa puede solicitar la
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tendria por qué existir oposiciéon alguna.

Se puede dar el caso que una marca registrada ha pasado a ser un nombre comun o
genérico del producto, por lo que judicialmente se podra cancelar esa marca. Por
ejemplo “Kleenex”, la cual identifica pafiuelos desechables, por lo que los consumidores
se refieren a ellos como un nombre genérico, aunque estén comprando otra marca, es
por ello que la OMPI recomienda a los titulares de una marca, que a los productos se
les identifique con su respectiva marca en compariia del nombre genérico, con el objeto

que el consumidor no se confunda al identificarlos.

Asimismo una marca se puede extinguir por falta de uso, a esto se refiere autores
aduciendo que “la extincion de una marca por no usarla en la forma en que fue
otorgado su registro se comprende, ya que es de explorado derecho que una marca es
un signo distintivo de un producto o servicio, que sirve para distinguir a éstos de su
misma especie o clase, y que la autoridad al otorgar un registro marcario efectia un
estudio especifico sobre la marca propuesta, para efectos de evitar transgredir
derechos de terceros, por seguridad juridica y comercial una marca debe de usarse tal
y como fue otorgado su registro con los derechos y limitaciones que el propio titular le

otorga.” *°

*® Ibid. pag. 260
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Los efectos de la extincion del derecho sobre una marca, son la pérdida o desaparicion
de ella, para usar en forma exclusiva un signo distintivo que habia sido reconocido por

la legislacion y por las autoridades del registro.

3.5. Marca notcriamente conocida

Este tipo de marcas son conocidas como un grado superior, ya que tiene un nivel de
aceptacién por el publico en general. Debido a la publicidad que se utilizo, los
consumidores conocen dicha marca y la asocian con su contenido, se podria decir que
es la Unica excepcion al registro de un signo. Tal como lo afirman autores estableciendo
que “la notoriedad de una marca o el hecho de que una marca sea notoria tiene sus
origenes en circunstancias o actuaciones anteriores a tal hecho, porque la marca
notoria no es tal desde su nacimiento. No existen reglas especificas para determinar
este proceso evolutivo de una marca notoria, sino que se debe a razones del desarrollo

comercial de la marca.”™’

l.a marca notoria va asociada con productos o servicios de buena calidad, la cual fue
conocida por las personas por medio de campafas publicitarias, ya que sin ellas esta
nunca hubiese podido ser acreditada. Muchos productos de elevado precio, son

consumidos por compradores con una posicién economica elevada, pero dichas marcas

* Bueno Martinez, Patricio y otros. Propiedad Intelectual en iberoamérica. pag.70.
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son conocidas por personas que jamas serian comparadores de esas marcas, por el \\w,,,w*’

alto costo, tal es el caso de los relojes “Rolex”, la cual es una marca popular aunque
muchos no la compren, es asi como en ningun registro aceptan la inscripcion de una
marca, como por ejemplo “Rolex” para identificar sillas, esto es ilégico ya que los

consumidores asocian esta palabra con relojes y no con sillas.

En lberoamérica existen varias sentencias provenientes de distintos Tribunales,
respecto a la marca notoria, tal es el caso de la Gaceta Oficial del Acuerdo De
Cartagena, que establece “el Tribunal fue enfatico dentro del proceso 17-IP-96, para
que una marca pueda considerarse como notoria, ademas del registro de la misma en
varios paises, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el
grupo o sector econémico al que pertenece la marca, y asimismo, de la difusion que de
ella haya hecho su titular, sea en el pais en el cual se reclame la notoriedad o en el

extranjero.”®

3.6. Nulidad del registro marcario

Segun el Diccionario de Manuel Ossorio la nulidad “es la ineficiencia de un acto juridico
como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean

ellas de fondo o de forma; o como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto

*% Bueno Martinez, Patricio y otros. Op. Cit. pag. 75
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juridico si se ha realizado con violacidon u omision de ciertas formas o requisitos
indispensables para considerarlo como valido, por lo cual la nulidad se considera insita

en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o jUZt:'_:J::ldo.”e’g

Tal como lo establece la Ley de Propiedad Industrial, la nulidad puede ser relativa o
absoluta: si el registro de la marca contraviene lo establecido en cuanto a la prohibicion
de registrar ciertas marcas o bien se obtiene de mala fe, este sera redarguido de
nulidad absoluta; cuando la inscripcion de la marca afecta algun derecho de un tercero,

se podra invocar la nulidad relativa.

Asimismo es necesario establecer que no es lo mismo la nulidad del registro y la
nulidad de la marca. En el caso de la nulidad del registro supone el incumplimiento de
requisitos formales. En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparicioén de ella
por entero, y una vez firme la resolucién de anulacion, no existe ningun derecho para

usarla, y su empleo resulta hasta delictuosa en algunos casos.

Como todo acto juridico, la marca puede contener vicios pudiendo estos ser de forma o
de fondo, por lo que si estos supuestos estan presentes se debe pedir la nulidad, ya

sea absoluta o relativa y al declararse judicialmente la consecuencia juridica es que se

*¥ Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales. pag. 491.
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extingue el derecho que se habia adquirido por medio de la inscripcién en el registro, “Je .

perdiendo asi la exclusividad del uso de ella.

3.7. Caducidad del registro marcario

La caducidad es otro medio de terminacion del registro marcario que establece la Ley
de Propiedad Industrial, la cual consiste en el vencimiento del plazo de un registro,
opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a peticion de parte. La
caducidad, puede ser solicitada por un tercero, una vez vencido el plazo de diez afos
que se le otorga al realizarse la inscripcion, pero si el titular solicita la renovacion del
registro, esta no dara lugar a caducar; pero si no se renueva el registro, el interesado
puede solicitar la caducidad, pero este debe de ofrecer las pruebas necesarias que

demuestren la falta de uso de ella o la no renovacién del registro.

Basicamente existen dos causales por las cuales se puede dar la caducidad: “las
causales de caducidad son: a) Abandono, transcurrido seis meses desde la expiracién
del plazo por el cual fue otorgada, si su titular no solicita su renovacion; b) no uno, si la
marca no fuera utilizada en los productos o servicios a los que se encuentra

relacionada, caducara el registro. Ahora bien, si al solicitarse la caducidad el titular
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demuestra que utilizoé la marca durante tres afnos consecutivos o que la no utilizacion de -

la marca obedecié a motivos ajenos a su voluntad, no procedera la caducidad.”®

Al darse la caducidad, se producen como en toda institucion del derecho ciertos efectos
juridicos: a) extincién del registro; b) cesacion de los derechos derivados de dicho

registro; y c) cesacion de efectos en contra de terceros.

3.8. Medios de impugnacion en el derecho marcario

En el derecho de Propiedad Industrial el medio de impugnacion es el recurso de
revocatoria, una vez agotado éste se puede interponer un proceso contencioso
administrativo. La Ley de Propiedad Industrial establece en el Articulo 215 que se podra
aplicar supletoriamente la Ley de lo Contencioso Administrativo, por lo que en este caso

este medio de impugnacién va a ser regido por dicha ley.

Este recurso procede en contra de las resoluciones dictadas por autoridades
administrativas que tengan superior jerarquico dentro del mismo ministerio o entidad
descentralizada o auténoma. En consecuencia las resoluciones emanadas del registro

de la propiedad intelectual pueden objetarse por medio del recurso de revocatoria ya

% pérez Miranda, Rafael J. Op. Cit. Pag. 343
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deben elevar las actuaciones a dicho Ministerio.

Una vez agotados los recursos administrativos, se puede llegar al proceso contencioso
administrativo para que conozca de la resolucion emitida por el registro, y alli se
decidira si la misma es procedente o no, este proceso puede ser interpuesto por quien
sufrié el agravio y en el mismo se deben ofrecer pruebas pertinentes para llegar a una

sentencia apegada a derecho.

3.9. Cancelacién del registro marcario

Al referirnos a la cancelacion del registro marcario podemos establecer que es la accion
y efecto de cancelar, de anular, de hacer ineficaz un instrumento publico, una

inscripcion en un registro, una nota o una obligacion que tenia autoridad o fuerza.

El autores manifiestan que existe una definicion propia de cancelacién de marcas, al
establecer que “la cancelacién en materia marcaria podria definirse como la terminacion

de una marca por causas voluntarias o del interés publico, requiriéndose la declaracién
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administrativa por parte de la secretaria de economia, por conducto del instituto

mexicano de la propiedad industrial”.*’

La ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, establece tres formas para que

pueda surtir efectos la cancelacion:

e Voluntaria: en cualquier momento el titular puede solicitar que se proceda a

cancelarla, previo al pago de la tasa correspondiente.

¢ Por generizacion de la marca: esta la puede solicitar cualquier persona interesada

en virtud que la marca se convirtid en un nombre genérico.

o Por la falta de uso de la marca: cualquier persona interesada en cancelar un registro
marcario podra solicitar ante el registro que se deje sin efecto la inscripcion en virtud
de la no utilizacién de la marca durante cinco afios, una vez solicitada se le debe de
dar audiencia al titular de ella, por lo que debera acreditar que si utiliza la marca
ofreciendo las pruebas necesarias, como se puede observar la carga dela prueba le

corresponde al titular.

i Castrejon Garcia, Gabino Eduardo. El derecho marcario y |a propiedad industrial. pag. 320
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CAPITULO IV

4. La marca olfativa

El sentido del olfato tiene un importante funcién, los estudios realizados sobre la
percepcion de los olores demuestran que la memoria olfativa es probablemente la mejor
que tiene el ser humano. El olfato, por su funcion particular en el sistema nervioso, esta

muy ligado a la evocacion de los recuerdos y de las emociones.

4.1. Definicién

Son las que estan constituidas por un olor. Este olor debe ser tan caracteristico y
distintivo que no pueda confundirse con otro para que pueda distinguir productos o

SEervicios.

4.2. Caracteristicas

Como caracteristicas esenciales de las marcas olfativas, que las distinguen del

resto por su especial naturaleza, podemos establecer las siguientes:
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e Es un nuevo tipo de marca.

e Son signos no visibles.

e Para su inscripcion se necesita que se represente graficamente.

¢ Que defina inequivocamente su olor.

e Puede caracterizar perfectamente un producto o servicio, permitiendo la

identificacion de la empresa que lo comercializa y asi distinguirlo.

4.3. Aromas que no son aptos para inscribir

e Elaroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales.

e Los aromas de enmascaramiento, que se consideran que tiene un propédsito

funcional y por consiguiente, carecen de capacidad distintiva.

¢ |Los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por
ejemplo el aroma de limén en los productos de limpieza, utilizado para hacer el

producto mas agradable o atractivo.
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4.4. Evolucién de los nuevos tipos de marcas

La diversidad de los signos que las empresas se proponen constituir en marcas vy
emplear en el mercado indica que el derecho de marcas experimenta un proceso
dinamico que genera constantemente tipos de marcas nuevos, siendo consecuencia de
los cambios en la economia del mercado y distintas estrategias de comercializacion y

publicidad.,

Como lo indica el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefio Industrial e
Indicaciones Geograficas (SCT, por sus siglas en inglés) de la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual, la idea de que la categoria de los signos que pueden constituir
marcas tiene un numero de miembros potencialmente ilimitado, esta sefialada en el
Articulo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que comienza con las palabras “podran
constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos
que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras

empresas”.

Puede decirse que siendo capaz de distinguir bienes o servicios, practicamente
cualquier signo puede ser considerado una marca; lo que todo empresario busca es
darse a conocer en el creciente mercado comercial, utilizando diversos tipos de

estrategias que funcionen para llamar la atencion de los consumidores y que vuelvan a
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buscar sus productos o servicios, lo que lo ha llevado a utilizar cualquier tipo de signo\z,

para distinguirse.

4.5. Importancia del Tratado de Libre Comercio entre Reptublica Dominicana,

Centro Ameérica y Estados Unidos de América en materia de marcas olifativas.

A lo largo de las negociaciones que se realizaron para poder implementar el Tratado de
Libre Comercio en nuestro pais, Estados Unidos de América hizo varias exigencias en
el ambito de propiedad intelectual. Siendo entre los requisitos esenciales que
Guatemala se suscribiera a tres Tratados Internacionales en materia de propiedad
intelectual, siendo estos: Convenio Internacional para la proteccion de las obtenciones
vegetales, Tratado de Cooperacién en materia de Patentes y el Tratado de Budapest

sobre el reconocimiento interno del depdsito de microorganismos.

En el capitulo quince del Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centro América y Estados Unidos de Ameérica, se regula todo lo relativo a Propiedad
Intelectual, dentro de ellos las marcas, indicaciones Geograficas, nombre de dominio en

internet, patentes, asi como lo relativo a derechos de autor y derechos conexos.
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. i
En cuanto al aspecto marcario, el Decreto 11-2006, contiene reformas legales para Ié\:\ﬁ_m_

implementacion congruente del Tratado, en el cual se modifican varios Articulos de la
Ley de Propiedad Industrial en el cual se le da la posibilidad al solicitante de una marca,
inscribir marcas sonoras y olfativas, lo cual abre el ambito marcario para poder acceder

a signos que anteriormente no eran susceptibles de registro en nuestro pais.

4.6. Regulacion internacional de las marcas olfativas

A continuacién se presenta un analisis de la normativa internacional en relacién a las

marcas olfativas.

4.6.1. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio —ADPIC—

Usualmente conocido también por su abreviatura en inglés TRIPS (Trade-RElated
Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods), forma
parte como anexo 1C del acuerdo por el que se crea la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), firmado en el afio 1994 en Marrakech, y como bien se ha dicho es el

instrumenté mas importante en materia de propiedad intelectual del siglo XX.
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Dicho instrumento regula en el Articulo 15 lo que debe tenerse como materia objeto de
proteccién, sefalando que “Podra constituir una marca de fabrica o de comercio
cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes 'y
servicios de una empresa de los de otras empresas”. Esto permite que los olores
distintivos puedan constituir una marca, pues aunque no los detalla, tampoco los
excluye, dejando a las legislaciones de los paises miembros un margen amplio para
determinar los signos que puedan conformar marcas, y decidir si exigen o no la
condicion de que los signos sean perceptibles visualmente, que fue la postura adoptada
por Guatemala, al momento de modificar su legislacion como consecuencia del inicio de
vigencia para le pais de ese Acuerdo, luego de su aprobacion por el Congreso de la

Republica y ratificacion en el afio 1995.

4.6.2. Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas

La armonia en los procedimiento de inscripcion de marcas es lo que se pretende con
los convenios y tratados internacionales, buscando para las marcas en general una
proteccién registral completa y equivalente en todos lo paises. Sin embargo, con los
avances tecnoldgicos utilizados en el comercio y la publicidad, ciertos tratados han

quedado, quizé no totalmente obsoletos, pero si desactualizados en buena parte.
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Este tratado trata de incorporar los nuevos tipos de marcas, que el Tratado sobre\ﬁiﬁi:;s?’”

Derechos de Marcas (TLT) habia dejado manifiestamente fuera de su ordenamiento
como lo establece, tratando de proteger a los signos no visibles, principalmente porque
se aplica a las marcas aceptadas por cada legislacion, sefialando de qué forma pueden

ser los procedimientos de inscripcion para signos no visibles.

4.6.3. Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial

El convenio de Paris del 20 de marzo de 1883, revisado en varias oportunidades para
adaptarlo a las cambiantes exigencias en materia de propiedad industrial, pretende un
trato igualitario para todos los nacionales de los paises que conforman la Union de
Paris, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, comprendiéndose

por supuesto, la proteccion a las marcas.

No obstante que las marcas olfativas no aparecen sefialadas expresamente en este
Convenio, se deduce que se incluyen por no estar expresamente excluidas y le son
aplicables las normas del convenio, inclusive lo concerniente a la notoriedad de la

marca y la importante clausula de la proteccién de la marca tal cual es.
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4.7. Representacion grafica de las marcas olfativas

En la actualidad podemos comprobar que existen sélo un registro de marcas olfativas
en el ambito comunitario y dos al nivel de los paises de Union Europea, y ello es debido
a que el principal obstaculo que se les presenta a estos registros es el de la
representacion grafica requerida para acceder al registro de marcas, por lo que

analizaremos las distintas formas que se han planteado para superar este obstaculo.

Conforme al diccionario de la Real Academia Espariola se entiende por representacion
como “figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.” Por su parte, gréafica lo define
como “perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta.” Por lo tanto toda figura,
imagen o idea puesta por escrito que sustituya a la realidad ha de ser entendida como
representacion grafica suficiente para obtener el registro de una marca no visible,
llegandose de ésta manera a un concepto mas amplio que el fijado por los tribunales de

justicia.

4.7.1. La descripcion de un olor

Los tribunales han estimado que la descripcion de un olor no es suficiente clara, precisa

y objetiva. A lo cual estimo que la descripcién de un signo mediante el lenguaje escrito
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seria a mi juicio una representacion grafica, pero no cumpliria los requisitos de claridad
y de precision. Asimismo la descripcion de un olor esta cargada de mayor subjetividad

siendo por tanto enemiga de la precision y la claridad.

Si realizamos una visidn panoramica en el ambito de las marcas olfativas, podemos
sefialar en concreto que la oficina de patentes y marcas del Reino Unido registré como
marcas el olor a cerveza para dardos (marca no. 2000234) asi como el olor de rosas
aplicado a neumaticos (marca no. 2001416) y en ambos supuestes la representacion
grafica se realiz6 de manera escrita describiendo el olor con palabras. Por otra parte la
OAMI ha estimado en méas de una ocasion que la descripcion mediante palabras de un
olor le dota de representacion grafica suficiente, asi es necesario sefalar los casos “olor
a hierba recién cortada” y “el aroma de la frambuesa”, en ambas decisiones se resolvio
que la representacion grafica que aportaban los solicitantes era suficiente para cumplir

con el requisito de representacion grafica.

Pero el olor que se pretendia proteger por el derecho de marca era algo distinto a los
anteriormente citados, pues no era un olor tan facilmente definibie como para que de la
simple lectura de la descripcion se pudiese imaginar automaticamente, a saber, “un

aroma balsamico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”.
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Con base a lo anterior, parece que los argumentos contrarios a que la descripcion por

medio de palabras sea suficiente para cumplir con el requisito de representacion gf.éﬂca
no tiene suficiente fuerza para que sean aceptados. Como bien es sabido, existen
especialistas en identificar y medir olores que daran descripciones claras, precisas y
objetivas, quedando claro que los argumentos de los tribunales para denegar el registro

de una marca por carecer de representacion grafica son insuficientes.

4.7.2. El deposito de una muestra

En la actualidad no se contempla tal posibilidad, ya que el deposito de una muestra del
olor no constituye una representacion grafica y, a demas, carece de la estabilidad y
durabilidad necesarias. Pues si bien es cierto que segun el articulado de las diferentes
legislaciones marcarias el supuesto no tendria encuadramiento legal, no lo es la falta de
caracter estable y duradero de una muestra, debido a que si por ese medio medimos la
representacion de un signo, no hay nada que sea imperecedero siendo todo susceptible
de perder los caracteres que en su dia tuvieron al momento del depoésito, ademas si lo
que se esta entendiendo es que un deposito de una sustancia es perecedero nada

obstaculiza a que dicho deposito sea sustituido cada cierto tiempo.
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4.7.3. Formula quimica

o SAALR . M
L Sl

En este caso, el principal obstaculo que se presenta para que la misma pueda ser
considerada como una representacién grafica es que pocas personas serian capaces
de reconocer en una formula de éste tipo, el olor en cuestion y que no representa el olor
de una sustancia quimica, sino la sustancia en cuanto tal... no siendo inteligible y

resultado insuficientemente clara y precisa.

Si bien es cierto que una formula quimica representa una sustancia, es necesario poner
de manifiesto que los olores existen porque estos emanan de las sustancias, no

existiendo un olor como tal sino como consecuencia de una sustancia preexistente.

4.8. Propuesta de procedimiento especifico para la inscripcion de marcas

olfativas

1. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente lleno, firmado

y auxiliado por abogado colegiado activo.

2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
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a. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificacion
o si se trata de persona juridica, fotocopia legalizada del documento gue

acredita su representacion.

b. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de

Q110.00 por ingreso de la solicitud.
¢. Indicar una descripcion gréafica, por ejemplo “olor a hierba recién cortada”
d. Indicar la férmula quimica.

e. Deposito de una muestra del olor que se pretende registrar, indicando el
tiempo que la muestra tarda en perder sus caracteres al momento del

deposito, para que la misma sea sustituida cada cierto tiempo.

Examen de forma en el cual el registro verifica si se ha cumplido con todo lo

descrito anteriormente.

Examen de fondo en el cual el registro verifica que la marca que se pretende
inscribir no se encuentre en alguno de los casos de inadmisibilidad
comprendidos en los Articulos 20 y 21 de la ley de propiedad industrial y que
dicho olor puesto en relacién con los productos que pretende marcar sea una

caracteristica mas del producto y no un elemento externo que lo identifique en el
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mercado, por ejemplo “aroma a frambuesa” para productos de carburantes como

lo es el petréleo.

Examen de la durabilidad de la muestra que se depositdé para establecer cada

cuanto debe sustituirse.

Se emite edicto para la publicacion en el Diario de Centroameérica por tres veces
por el periodo de 15 dias. En el cual debera ir publicada la representacion grafica

de la marca olfativa, a través de la descripcion de la marca.

. A partir de la primera publicacion se tiene dos meses para que se presente

oposiciones.

. Al mes siguiente de la ultima publicacién deben presentarse las publicaciones.

Debe pagarse la tasa de inscripcion, una vez pagada la tasa debe presentarse el
recibo respectivo dentro del mes siguiente a la fecha de la notificacién al

solicitante de la resolucion que ordena la inscripcion de la marca.
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10. El registro debera archivar el deposito de la muestra, en un lugar que permita la

durabilidad y estabilidad de la marca registrada.

11. Se inscribe la solicitud y se emite titulo.

12. La marca tendra vigencia 10 afios, renovables por periodos iguales.

En el procedimiento descrito anteriormente se puede observar que se agregaron
requisitos especificos para que las marcas olfativas puedan ser amparadas mediante el
derecho de marcas, interpretando de una forma amplia el requisito de representacién

grafica, el cual es el mayor obstaculo al solicitar la inscripcion de las mismas.

Se agrega al procedimiento que debe acompafar una muestra del olor que
pretende inscribir como marca, asi mismo se incluye un examen de durabilidad que
determinara el tiempo que la muestra tarda en perder sus caracteres al momento del
depodsito, para que la misma sea sustituida cada cierto tiempo. Por lo que se considera
que el procedimiento anteriormente establecido es una posible sugerencia que el
Registro puede optar, después de analizar si el mismo es viable, para ponerlo en

practica.
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CONCLUSIONES

1. La poblacién guatemalteca desconoce el procedimiento para la inscripcion de las
marcas olfativas, asi como cual es la forma correcta para representar
graficamente dicha marca, ya que en la actualidad se discute si esta es por
medio de la descripcion de un olor, depdsito de un olor o por medio de formula

quimica, siendo esté el principal obstaculo para su inscripcion.

2. Existe un vacio legal en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del
Congreso de la Republica de Guatemala, en cuanto a que no existe un
procedimiento especifico para la inscripcién de las marcas olfativas como uno de
los signos que pueden constituir una marca, ya que dentro de la ley citada, se

establece de manera genérica el mismo procedimiento para todas las marcas.

3. Actualmente no se ha presentado ninguna solicitud para la inscripcion de marcas
olfativas en nuestro pais, y no se ha establecido los lineamientos adecuados

para su apropiada inscripcién, al observar los estadndares internacionales -
aceptados y ratificados por Guatemala para evitar obstaculos al momento de
I

presentarse alguna solicitud de inscripcién de las marcas no convencionales. |

4. Actualmente no se cuenta con la tecnologia necesaria, ni el personal capacitado
para hacer el analisis de cuanto tiempo duran las muestras que se presentan

para la inscripcion de una marca olfativa, siendo este una forma de
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representacion grafica, para que estas sean sustituidas cada cierto tiempo, ya

que dicha representacion puede carecer de estabilidad y durabilidad necesaria.

Los aromas que no son aptos para inscribir como marcas olfativas, son los
aromas naturales de un producto, como los perfumes y aceites esenciales, asi
como los aromas de enmascaramiento, que se consideran que tiene un proposito
funcional y los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de

actividad, como lo son el aroma de limén en los productos de limpieza.
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RECOMENDACIONES

1. El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de su personal debe informar a
la poblacion guatemalteca interesada en inscribir una marca olfativa, cual es el
procedimiento para la inscripcidon de dichas marcas, y cual es la forma correcta
en la cual se puede representar graficamente la marca, ya sea por descripcion

de un olor, depdsito de un olor 0 por medio de formula quimica.

2. Al Congreso de la Republica de Guatemala, le corresponde reformar la Ley de
Propiedad Industrial Decreto 57-2000, estableciendo un procedimiento especifico
para la inscripcion de las marcas olfativas y la forma de representar graficamente
dicha marca, para que existe una mayor certeza y seguridad juridica, en el

momento que los guatemaltecos soliciten dicha inscripcion en el Registro.

3. La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, debera incluir en su pensum de estudios cursos sobre el origen de
las marcas no convencionales para acrecentar la capacidad de los estudiantes al
momento de ser profesionales en el area mercantil a fin de que puedan

solucionar los problemas legales con relacion a dichas marcas.

4. Es necesario que el Registro de Propiedad Intelectual capacite a su personal y
compre el equipo necesario para poder hacer el analisis del caracter de

estabilidad y durabilidad de las muestras depositadas de la marca que se esta
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inscribiendo, logrando determinar cada cuanto tiempo debe ser sustituida dicha
muestra, para que esta no pierda los caracteres que tenia al momento de su

inscripcion.

Es preciso que el Registro de Propiedad Intelectual, por medio de su personal
informe a la poblacion interesada en inscribir una marca olfativa, por medio de
volantes, afiches, pancartas y anuncios, cuales son los aromas que son aptos de
inscripcion ante el registro, para que el mismo les de tramite y puedan ser

inscritos como marcas olfativas.
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