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Sefror Decana: /
"'; Con todo respeto me dirijo a usted, manifetandole
* que he asesorado el trabajo propuesto como tesis de graduacidn

del Bachiller Juan  Antonic Martinez Radriguez, titulado
DEFICIENCIAS TECNICQ JURIDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIG
CENTROAMERICANG PARA (A PROTECCIGON DE LA FROFIEDAD INDUSTRIAL Y
FPROPUESTAS PARA SUPERAR LAS MISMAS. Al respecto me permito emitir
opinidn de confarmidad con los siguientes términas:

a) El1 trabajo realizado por el bachiller Martinezr Raodriguexz,
tiene el mérito de que no abstante se carece de bibliograftia y
documentacidn de saporte sobre el tema, constituye una
investigacidn novedasa que revela las deficiencias del sistema de
Registra Propiedad Industrial.

b) La tésis propuesta contiene ademds de wuna investigacidn
préactica, la informacidn necesaria que sugieren bases para que se
legislen los vacios y lagunas legales de que adolece el citado
convenia.

c) En conclusidn, soy del criterio que el trabajo de tésis
prapuesto por el Bachiller Juan Antonio Martiner Rodriguez, reune
los requisitos reglamentarios y puede aceptarse para los fines
prapuestos por el sustentante.

‘f 4 Sin otro particular, manifiestolal Sefor Decana
mis respetaos, atentamente.
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Atentamente pase al Licenciado EDGAR RENE CORDOVA SAENZ;
para que proceda a revisar el trabajo de tesis del Bachdi-
LLen JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ y en su oportunidad

emita el dictamen connespondiente., —--—---c-mommommmem—
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Atentamente me dirijo a usted, cumpllendo con la
resolucion dictada de revisar el trabajo de tesis del Bachiller
Juan Antonio Martinez Rodriguez , intitulado "DEFICIENCIAS TECNICO
¢ JURIDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTAS PARA SUPERAR
LAS MISMAS".

Al respecto considero que la memoria de mérito llena
los requisitos para sustentar el Examen Piblico de Tesis, siendo
un aporte valioso al Derecho registral guatemalteco.

Me suscribo con el debido respeto y con el afecto de
siempre, que su alta investidura académica merece.

ené Cordova Sienz

Lic. Edgar
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INTRODUCCION

Hablar de Propiedad Industrial significa citar una
materia Jjuridica que hasta ahora ha sido poco tratada
académicamente y muy desconocida o poco analizada en su
aspecto legal y factico, pero que cada dfa cobra mayor
auge debido al interés mundial que existe de resolver
las necesidades del desarrollo industrial y comercial
que hemos venido constantemente experimentan&o
internacionaimente, por ser éste el campo en donde se
desenvuelve cotidianamente, el cual por cierto, es una
drea bastante fértil y de donde fluyen cada dia nuevas
ideas, doctrinas y jurisprudencia que forman por su
parte, todo el marco global teérico y préctico que
desemboca en la necesidad de hacer estudio a fondo de
las normas presupuestarias y sustantivas que a nivel
nacional e internacional rigen la materia aludida. Lo
anterior persigue mejorar en todo sentido las normas
sustantivas y presupuestarias, Ut Supra e introducirles

todas las ingquietudes y realidades que en la actualidad
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han tenido efectos novedosos y de mucho beneficio para
la tecnologia industrial, los estudios académicos y
actividades registrales de los distintivos de comercio,
servicio e industria en general y 1las patentes de
invencién, modelos de wutilidad, dibujos y disefios
industriales.

En Centro América, como un intento de fortalecer la
unién comercial e industrial del &rea, se creé el
"Convenio Centroamericano para la Proteccién de 1la
Propiedad Industrial”, con miras a ser éste una ley-tipo
de caracter regional o para que todo lo relacionado con
Propiedad Ihdustrial se rigiera en Centro América por un
86lo cuerpo normativo legal y por supuesto, efectivo a

su vez, como ley interna para cada Kstado contratante.

O dicho en otras palabras, el surgimiento del Convenio
obedecié a la necesidad de establecer en Centro América,
un régimen Juridico wuniforme s8sobre marcas, nombres
comerciales, expresiones y seflales de propaganda, asi
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como para todo lo relacionado; represién de la
competencia desleal y de las falsas indicaciones de
origen y procedencia fabril y mercantil. Lo relativo a
Propiedad Industrial, estaba cobrando importancia,
siendo una fuente de desarrollo tecnolégico, industrial,
comercial y econ6mico para los paises centroamgricanos

incluyendo por supuesto a nmuestro pais.

Guatemala suscribié y ratificé dicho Convenio, mediante
el Decreto 26-73 del Congreso, habiendo quedado
consecuentemente derogada la “Ley de Marcas, Nombres y
Avisos Comerciales” Decreto Gubernativo 882, que rigib
la materia Jjuridica especial hasta la vigencia del nuevo
cuerpo de leyes, que por su parte, trajo consigo
ciertamente la normatividad de diversas situaciones
reales que se habian estado dando en la regién, las que
a su vez, generaron una serie de dudas en su aplicacién

e interpretacién, que hasta la fecha han subsistido.

Surgieron también algunas situaciones parcialmente

legisladas y otras circumstancias de validez Jjuridica
- 3 -



pero totalmente alejadas de las realidades susceptibles
de ser objeto de wuna regulaciéon especifica, poco
practicas, antitécnicas y carentes ademés de toda

positividad.

Al examinar el Convenio Centroamericano para 1la
Proteccién de la Propiedad Industrial, resaltan muchas
inquietudes que realmente a veces no tienen explicacién
l6gica y Jjuridica, pues con base en su regulacién
fueron concebidas o pudiendo ser observadas de
determinada manera, pero resulta que en la préctica su
aplicacién es distinta, por el caréacter subjetivo de 1la
interpretacién de 1las normas de fondo o sustantivas
respecto a lo que se estima conflictivo o no a nivel de
registro y propiedad de distintivo de comercio, que
resulta de 1la inexistencia de determinadas reglas,
elementos de Juicio o principioe que deben estar
legislados, para que el juzgador tenga a su disposicién
al momento de decidir sobre 1la procedencia o

improcedencia de determinada peticién registral nueva,
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lo que ha dado lugar a que se instaure en una de cada
tres solicitudes nuevas, ordinariamente, el
procedimiento controversial administrativo, contenido en
el recurso de revocatoria que ha lugar a plantearse,
cuando existe inconformidad por el interesado con
cualquier fallo derivado del estudio de novedad que
ordena efectuar dicho Convenio de cada solicitud mnueva
que se origine, haciendo a final de cuentas, mas tardio
el tramite normal de toda solicitud de registro
presentada y se recargue el trabajo en el 6i'gano
inmediato superior, en este caso, el Hinisterio_. de
Comercio Exterior (antes de Economia) y cause en el
usuario, muchas veces, frustracién y preocupacién,
asimismo evidente retardo en el lanzamiento al mercado
de wuna mueva linea o producto de 1libre tréfico
mercantil. Dicha problemitica, se origina, como vemos,
del cardcter subjetivo y otras interpretaciones no
uniformes, ademis, que tiene la decisién resultante del
estudio de forma, novedad y de antecedentes registrales

que manda la ley a efectuar de toda solicitud mueva de
s




registro de cualquier distintivo de comercio, industria
o de aervicios, el que por su parte, tiene que ser
realizado por verdaderos y experimentados técnicos de la
propiedad industrial y contando éstos ademés, con las
especificas reglas de comparacién o cotejo de amplio
conocimiento mundial doctrinario o teérico que el

Convenio carece.

Como consecuencia de lo anterior, una solicitud que
ordinaria y administrativamente deberia tener un trémite
inmediato, resulta retardado por casi un atio sin dar
cumplimiento, a veces, a sus expectativas u objetivos,
como ejemplo de lo anterior, puedo citar el caso de
expedientes que después de haberse presentado, precluido
el examen de novedad, publicado en el Diario Oficial,
las veces y por el plazo de ley, sin que se presente
objecién alguna,’ se emita resolucién ordenando que
previo el pago de los derechos fiscales correspondientes
se inscriba la marca solicitada y efectusdo el mismo,
resulta que el Registro de 1la Propiedad Industrial

-6 -




resuelve que no ha lugar a que se otorgue el certificado
de titulo, en virtud de que al haber hecho el examen del
expediente, s8e determindé que el mismo adolece de tal o
cual defecto en relacién a la interpretacién subjetiva o
de fondo de las leyes aplicables al caso. Este proceder
ilegal se produce debido a la caréﬁciagae uﬁ; norma por
la cual se establezca la preclusién procesal sistematica
en materia del estudio de fondo o de novedad sobre
Propiedad Industrial y se impida, consecuentemente, el
doble conocimiento por un Juzgador, del fondo de un

mismo asunto sometido a su estudio v consideracién.

Otra situacién que no puede soslayarse, es que, el
Registro de la Propiedad Industrial no sigue un sistema
légico en el trémite normal de cada expediente, pues
muchas veces afecta al usuario, cuando al presentarse
alguna solicitud, primero se le notifica que adolece de
algin defecto de forma (muchas veces, como la falta de
un timbre fiscal, notarial o forense y mucho después de
haberse subsanado el defecto, se le notifica el rechazo

- 7. -



por motivos de fondo de la citada solicitud. El hecho
cuestionado no es el rechazo en si relacionado, pues el
mismo puede impugnarse por los medilos legales
pertinentes, pero, por qué primero se analiza defectos
de forma a determinada solicitud y después los de
fondo?, cuando el estudio de novedad daria lugar de
cualquier manera o en cualquier tiempo al rechazo de
plano de la gestién relacionada, incluyendo
subsanamiento de las situaciones de forma, que por su
parte no harian variar sustantivamente el citado rechazo
de oficio por cuestiones de fondo. Tal deficiente
proceder se ocasiona por su lado, por la carencia en 1la
ley especial de una disposicién que ordene un solo
estudio de fondo y forma de cada pretensién registral;
v, 81 con motivo del estudio de fondo ha Ilugar al
rechazo de plano de la gestién sometida a consideracidn,
dejando el estudio de forma como algo innecesario o de
ineficacia sustantiva. Dentro dicho contexto existen en
realidad muchas situaciones dignas de mencionar respecto

a las deficienclas presupuestarias Juridicas y de




interpretacién en cuanto a la aplicacién efectiva vy
uniforme del Convenio relacionado, pero dentro de este
trabajo trataré de seflalar las que estimo més
importantes y que tienen trascendencia en lo relativo a
la efectividad y positividad beneficiosa de la ley vV que
no Aberjudi;ﬁe coggécuent;iente la pronta y cumplida
administracién y el desenvolvimiento sin retardo del
libre derecho al comercio y a la industria que fija 1la

Constitucioén Politica de la Repiblica de Guatemala.

Es digno de reflexién lo anteriormente expuesto pues, si
se sigue aplicando el Convenio Centroamericano de la
manera que se viene haciendo, y se utilice un medio
legal de resolver la materia juridica que nos ocupa
mediante normas poco positivas para el desarrollo
econdmico de 1la regién centroamericana, pueden irse
acumulando consecuencias poco afortunadas para el
crecimiento industrial y comercial de dicha regién, por
lo que se hace necesario sefialar las deficiencias que
hemos analizado del Convenio de mérito y otras
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irregularidades contenidas en el mismo para tratar de

enmendar los errores relacionados.

Por 1ltimo, tenemos el caso de la supletoriedad de 1las
leyes ordinarias de cada Estado contratante, que en la
mayoria de asuntos debe hacerse efectiva en el
procedimiento especial de propiedad industrial, la que
muchas veces ha sido mas perjudicial que beneficiosa en
dicha materia legal, en razén que hacer efectiva normas
de otras leyes a un cuerpo especial de orden juridico vy
eminentemente técnico, como lo es la ley-tipo
centroamericana de distintivos de comercio e industria,
se precisa tener mucho cuidado al hacer el estudio o
andlisis de las normas ajenas que han de suplir las
lagunas o deficiencias establecidas de dicha 1ley
especial y no violar su naturaleza juridica y filoséfica

o esenciales principios.

El presente trabajo de tesis intitulado: “DEFICIENCIAS
TECNICO-JURIDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO
CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
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INDUSTRIAL; Y PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS MISMAS", se

desarrolla en 5 capitulos de esta manera:

a) El Capitulo I se limita a una breve referencia de
las materias juridicas que el Convenio Centroamericano
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, contiene

y desarrolla.

b) Kl capitulo II: Se relaciona a Propiedad Industrial
propiamente; desarrollando su concepto, sin abundar en
todos 8sus aspectos, pues en el presente trabajo
solamente deseo inquietar a los estudiosos de esta
materia para que ahonden y profundicen sobre los
conocimientos de esta importante materia y rama del
derecho. Ademas, a manera de ilustracién menciono
algunos conceptos de la terminologia propia del derecho

de la Propiedad Industrial.

c) En el capitulo III: Se expone todo lo relacionado al
Registro de 1la Propiedad Industrial, su organizacién

administrativa y tépicos afines y conexos.
- 11 =
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d) apitulo IV al Registro de marcas,

nombres comerciales, expresiones o seflales de propsganda
y s8u proteccién internacional, como una preparacién

panoramica de lo extenso que es este derecho.

e) El capitulo V: Resulta ser el més importante de este
trabajo por cusnto que en él se sefialan las deficiencias
técnico-juridicas contenidas en el Convenio
Centroamericano para la Proteccién de 1la Propiedad
Industrial y desde luego, las propuestas para

subsanarlas.

Para elaborar el presente trabajo, se recurrié a
la consulta y andlisis del Convenio Centroamericano ya
citado, leyes nacionales y extranjeras; y tratados sobre
la materia. Se entrevist6 a profesionales especializados
en propiedad industrial y se recabd informacién en el

Registro de la Propiedad Industrial.

Las hip6tesis formuladas: 1.) existen deficiencias
técnico-juridicas en el Convenio Centroamericano para la
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Proteccién de la Propiedad Industrial, las cuales deben
ser motivo de un profundo anélisis; 2.) E1 derecho de
Propiedad Industrial, constituye wuna fuente de
proteccién para el comerciante e industrial por su
naturaleza; 3.) Es necesario subsanar los errores de
interpretacién y aplicacién del Convenio Centroamericano
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, para que
sea una ley confiable y eficaz, estas hipétesis fueron
motivo de profundo anélisis, 1llegéndose a diversas

conclusiones gque justifican el presente trabajo.



CAPITULO I

1) BREVE REFERENCIA DE LAS MATERIAS JURIDICAS QUE EL
CONVENIO CENTROAMERICANO PARA [A PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, OONTfENE Y DESARROLLA:

A.- DE LAS MARCAS:

En el TITULO II DE LAS MARCAS. CAPITULO I. De las marcas
en General del aludido Convenio se entran a conocer las
marcas, definidas éstas como todo signo, palabra o
combinacién de palabras, o cualquier otro medio grafico
o material, que por sus caracteres especiales es
susceptible de distinguir claramente los productos,
mercancias o s8ervicios de una persona natural o
Juridica, de los productos, mercancias o servicios de la
misma especie o clase, pero de diferente titular y vya
clasificadas estas en: a) Marcas Industriales o Marcas
de Fabrica, b) Marcas de Comercio; y, c) Marcas de

Servicios.



El Articulo 9 de dicho Convenio, hace relacién a que las
Marcas industriales o marcas de fabrica son las que
distinguen 1las mercancias producidas o elaboradas por

una determinada empresa fabril o industrial.

Que las marcas de Comercio son las que distinguen 1las
mercancias que expende o distribuye una empresa
mercantil, no importa quien sea su productor; vy,

Que las marcas de servicios son las que distinguen las
actividades que realizan las empresas dedicadas a dar
satisfacciébn a necesidades generales, por medios
distintos a la manufactura, expendio o distribucién de

las mismas.

Analiza también las caracteristicas generales de una
marca, las prohibiciones para su inscripcién, la forma
que debe darse a conocer dentro del comercio y la forma
de adquirir la propiedad y derechos exclusivos sobre la

misma.




B.-DE LAS LICENCIAS DE USO DE LAS MARCAS:

Esta materia legal se ha venido practicando en 1la
realidad legal de un Estado como un tipo mas de las
diversas relaciones contractuales, de los elementos y

objetos de comercio en general.

En los articulos 32, 33 y 34 del Convenio aludido, se
regula expresamente dicha figura legal, configurando a
la potestad o discrecionalidad de su propietario de
otorgar una o varias Licencias de Uso, de las marcas

propiedad registrada suya, bajo cuatro condiciones:

a) La exclusividad o no exclusividad de dicha o dichas

Licencias de Uso;

b) La relacién del é&mbito espacial de validez,
territorio o zona, dentro de la cual regira 1la

explotaciétn de la marca que se dA en Licencia de Uso.

c¢) El caracter oneroso o gratuito de dicha Licencia de

Uso;



d) El pacto que podrd hacerse entre las partes
contractuales de la Licencia de Uso de referencia, sobre
condiciones y restricciones a la manera de emplear 1la
marca, siempre y <cuando dichas condiciones y
restricciones no afecten en el Contenido del Convenio
Centroamericano de referencia y demds leyes vigentes en

la Repiblica.

En el capitulo IV del titulo II del Convenio
Centroamericano que nos ocupa, estéd legislada el
concepto, caracteristicas y modalidades de inscripcion y
efectos 1legales, 1la prohibicién de su enajenacién y
forma especial de extinguirse los derechos que ésta

adguiere con su inscripcién.

C.-DE _LAS MARCAS COLECTIVAS. S

Son aquellas que expresamente define el Articulo 35 del
Convenio mencionado como las adoptadas por cooperativas,
sindicatos, asociaciones gremiales y demds entidades

pablicas o privadas similares,aunque no tengan empresa o
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establecimiento, para distinguir 1los productos,
mercancias de todos los individuos que forman parte de
las mismas; y Las que adopten las empresas establecidas
en una determinada demarcacién politico-territorial,
para distinguir un determinado producto, mercancia o

servicio peculiar de dicha demarcaciodn.

D.-DEL NOMBRE COMERCIAL.

Ksta materia constitutiva de derechos especiales, esta
enmarcada dentro del Convenio Centroamericano sobre
Marcas, nombres comerciales y seflales de propaganda en
los Articulos 47 al 58 del Convenio aludido, bhaciendo
relacién a su concepto, a que entidades estd dirigido a
identificar, a las formas de adquirir su propiedad
exclusiva y de probar su registro; la enumeracidén de las
prohibiciones registrales de todo nombre comercial;
tiempo de duracién o &mbito temporal de su vigencia y
modo de extincién de los derechos y privilegios que se

adquieren por el registro del mismo.




E.-DE LAS EXPRESIONES O SKENALES DE PROPAGANDA.

Esta es una figura juridica relativamente nueva en el
area centroamericana a nivel de distintivos de comercio,
industria y comercio y estd contenida en el TITULO 1V,
CAPITULO UNICO, de dicho Convenio.

Su definicién estd contenida en la ley especial de 1la
materia como toda 1leyenda, anuncio, lema, frase,
combinacién de palabras, disefio, grabado o cualquier
otro medio similar, siempre que sea original y
caracteristico, que se emplee con el fin de atraer la
atencién de los consumidores o usuarios sobre un
producto, mercancia, servicio, empresa e}
establecimiento; y su principio estriba en que pueden
usarse Yy aplicarse a las marcas y nombres comerciales,
por que se desprende de su naturaleza especial la
accesoriedad de la misma a las marcas y nombres
comerciales, para complementar las condiciones y
atributos de particularidad y caracterizacién distintiva

de éstos.




F.-DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Esta materia esta contenida en los articulos 66 al 71
del Convenio relacionado, como la existencia y represién
que corresponde anslizar y ejecutar, respectivamente, en
relacién a la ejercitacién de actos constitutivos de
competencia desleal a nivel de Marcas, nombres
comerciales y Seifiales o Expresiones de Propaganda,
pertenecientes a este Convenio, dirigidos al
aprovechamiento indebido de las ventajas que otorgan las
marcas, nombres comerciales y las expresiones o seflales -
de propaganda en perjuicio del titular o propietario de
loe mismos o del piblico consumidor, asi como forma de
ejercitar 1las acciones tendentes a reprimir legalmente
tales actos constitutivos de competencia desleal y 1las
sanciones a aplicarse cuando se establezca la existencia
real de dichos actos contrarios a la buena fe y normal y
honrado desarrollo de las actividades comerciales e

industriales.

fnnrqun RE 10 UNIVERSIDAD DF SAM CAMIOS DF GmTEHAL |
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) ENUMERACION DE OTROS CONCEPTOS,

2
Lo

CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE

&

PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) DERECHO DE PRIORIDAD

Es el derecho que el usuario adquiere con 1la
presentacién de la solicitud ante el Registro de 1la
Propiedad Industrial, el cual se establece con 1la
admisién a trémite de la miema o a partir de la fecha vy N
hora de la correspondiente solicitud y este derecho se
ejerce durante un plazo de seis meses para que dentro
del mismo, pueda solicitar el registro de aquella en los

otros estados signatarios.

B) RENOVACION

Constituye el derecho que tiene todo titular de un
registro de marca para prorrogar su vigencia por el *
tiempo definido en la ley, cumpliendo con los requisitos

que ésta especifica para dicho efecto.

- 22 _




C) DENOMINACION DE ORIGEN. DENOMINACION DE PROCEDENCIA
GEOGRAFICA

Denominacién dé origen es en 8i, el nombre
geogréfico que se usa de manera fiel y constante en el
mercado, para designar un producto fabricado, elaborado
o cosechado o extraido en el lugar geografico, el cual
corresponde al nombre usado como denominacién y que

reune determinadas caracteristicas y calidad.

Asi también, s8e considera como indicacién
procedencia, el nombre geogréfico de 1la localidad,
regién o pais que se consigne o haga aparecer en alguna
etiqueta, cubierta, envase, envoltura o precinto de
cualquier mercancia o directamente sobre la misma, como

lugar de elaboracién, recoleccién o extraccién de ésta.

D) TRASPASO:

Es el acto mediante el cual determinado contrato
de venta o cesibtn o similar, se cede el derecho sobre un

registro en la Propiedad Industrial a otra persona
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natural o Jjuridica para que pueda usar dicho derecho

para su propio beneficio.

E) OPOSICION:

"Es el acto procedimental en materia de derecho
‘marcario por medio del cual el titular de um registro de
esa naturaleza, ejercita uma accién de rec_lamacién
revestida del 1legitimo interés, ante el érgano
administrativo respectivo, mediante argumentaciones o
razonamientos legales contrarios a _la solicitud de
terceros de concesiéon de un derecho marcario o
comercial que por su naturaleza cause error o confusién
en el consumidor, con el propdsito de reinvindicar
cualquier derecho exclusivo que le ha sido otorgado

previamente por el Estado™. (1)

1.~ PALACIOS TANCHEZ, Jorge Alfonso.
La Oposicién en la Propiedad
Industrial, Tesis Profesional.
1983. Pag.15
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I) DESISTIMIENTO:

Es el acto de abandonar la instancia, la accién o
cualquier otro trémite del procedimiento en cualquier
fase de su tramite; y deberd ser por escrito debidamente

autenticado o legalizado en su caso.

G) CLASIFICACION DE PRODUCTOS, MERCANCIAS O SERVICIOS

Constituye 1la forma de diferenciar los productos
que 8e protegen en el Registro dé la Propiedad
Industrial, mediante los correspondientes distintivos de
comercio, encuadrandolos en clases, grupo o renglones
que van desde la clase 1 hasta la clase 42, siendo las
34 primerase, directamente para productos y de la 35 a la

42, para toda prestacién de servicios.



H) REGISTRO DE UNA MARCA DE FABRICA, INDUSTRIA O
COMERCIO:

Es el acto por medio del cual 1la administracién
pablica otorga o reconoce a una persona 0 entidad el

derecho de usar y disfrutar con exclusividad de un

determinado distintivo. (2)

2- VITERI ECHEVERRIA, Ernesto Ricardo.
La Proteccién Marcaria y la
Legislacién Guatemalteca, Tesis
Profesional. 1953. Pag. 23
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CAPITULO II

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El presente trabajo de tesis, ha s8ido motivado
precisamente por esta rama del derecho que ha despertado
muchas inquietudes, tomando en cuenta que su auge se
debe al desarrollo industrial y comercial del pais al
que 8e la aplica y vé incentivada la necesidad de ese
desarrollo y como consecuencia de ello, toda persona
nacional de ese Estado que se dedica a la industria y/o
al comercio, busca la proteccidén de sus actividades,
productos de comercio e industria y prestacién de
servicios, a través del registro de 1los respectivos
distintivos de tales actividades, mercancias y
servicios, con 1la certeza de que existen leyes que
resguarden adecuadamente sus derechos y privilegios
relativos a la rama relacionada. Realmente 1la

Propiedad Industrial, no ha sido estudiada ni difundida
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con debida atencién que se merece, lo que asi debiera
acontecer, en razén de que "Se origina en el mundo
moderno y es fruto del comercio y la industria que se ha

desarrollado en un régimen de competencia econdémica”

No puede hablarse de Propiedad Industrial como hecho
aislado sin tocar aspectos de competencia y tomando como
base que las sociedades organizadas s8son eminentemente
mercantilistas; asimismo debe deducirse que la sociedad
es el punto de reunién de las ideas que en determinado
momento se constituyen en costumbres o realidades de
necesaria aplicacion son las que a la postre dan lugar a
la necesidad de ser adecuadamente reguladas mediante
normas y leyes de aplicacién general y forzosa. Por otra
parte, todo comerciante, industrial o prestatario de
servicios goza de la potestad de crear satisfactores
individuales, que se constituyen en satisfactores
colectivos; y, 8l estos satisfactores producen medios

econémicos para la subsistencia, es légico inferir en

la necesidad de protegerlos adecuadamente, dando lugar a
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lo que en propiedad industrial se le denomina marca,
nombre comercial, expresién o sefial de propaganda o
cualquier medio de distincién de un producto, mercancia,
actividad o servicio y Propiedad Industrial al derecho

que regule esas materias.

A) CONCEPTO:

Varios autores b 4 tratadistas, incluso
guatemaltecos, han conceptuado a la Propiedad Industrial
como una rama del derecho general de 1la Propiedad
Intelectual, referida a la existencia y proteccitn de
toda clase de distintivos de comercio e industria; sin
embargo, en el presente trabajo citaré al tratadista
mexicano David Rangel Medina, que en su tratado de
Derecho marcario, define a la Propiedad Industrial asi:
“Propiedad Industrial es como un nombre colectivo que

designa el conjunto de institutos juridicos o leyes que



tienden & garantizar la suma de derechos deducidos de
la actividad Industrial o comercial de una persona y a
asegurar la lealtad de la concurrencia industrial vy

comercial”. (3)

Puede deducirse de la anterior definicién que como
su autor lo sefiala, es un conjunto de instituciones
juridicas o normas que tienden a proteger derechos que
garantizan la verdadera armonia social a través de 1la
aplicacién de 1la ley que resuelve los conflictos que
puedan surgir debido a las relaciones que sz suscitan a

nivel de comercio e industria.

El Convenio Centroamericano para la Proteccién de
la Propiedad Industrial no define con precisién a la
Propiedad Industrial, sin embargo puede utilizarse como

base su articulo 9, por medio del cual se establece que

3.- RANGEL MEDINA, David. Tratado de
Derecho Marcario -Las Marcas
Industriales en México, Pag.

101. Editorial Libro de México. 1960.




el término industrial, se refiere a la elaboracién de
mercancias de una determinada empresa fébril o
industrial; y, el término comercial, referido al
expendio o distribucién de una empresa mercantil de
dichas mercancias, productos o servicios, no importando
quien sea su productor; y, como la marca, nombre
comercial, exbreaién o sefial de propaganda, a la suma de
derechos deducidos de 1la actividad industrial o
comercial de una persona. Entonces no cabe duda que el
Convenio disgrega sus definiciones ya que en el articulo
7 establece lo que es en si una marca; y el articulo 48
establece que es nombre comercial y luego el articulo
59 explica lo que se entiende por expresiémn o sefial de
propaganda, tal y como indicaramos en 1los parrafos

precedentes.

Al analizar los derechos de Propiedad Industrial,
facilmente se advierte que estos recaen sobre creaciones
mievas del comercio y la industria y consecuentemente,

sobre signos distintivos y caracteristicos en general,
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es decir, que 1las creaciones nuevas hemos dado en
llamar, “marcas de fébrica”, “nombres comerciales”,
"expresiones o sefiales de propaganda”, v los ‘“signos
distintivos” en general que por su naturaleza vy
utilidad, se refieren especificamente a las marcas,
nombres comerciales y expresiones o sefiales de
propaganda que enumera el Convenio y articulos del

mismo ya citados anteriormente.




CAPITULO III

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El registro de la Propiedad Industrial en Guatemala, es
una de las instituciones administrativas mas antiguas,
que operaba como un departamento de la Direccién General
de Comercio, debido a la naturaleza internacional de 1la
proteccién de 1las materias que inscribe y Jjoven
unicamente en cuanto el nombre con que lo define el
Convenio Centrosmericanc para la Proteccién de 1la
Propiedad Industrial, ratificado por medio del decreto
26-73 del Congreso de la Repiblica. Con la promulgacién
del Decreto Gubernativo 882, se le identificé como
"OFICINA DE MARCAS Y PATENTES” y cobré categoria de
Registro a partir de la abrogacién de la ley de Marcas,
Nombres y avisos comerciales (Dto. gubernativo 882) por
el citado Convenio. En la actualidad, todo lo relativo a
la propiedad Industrial, se encuentra a cargo del

Registro de 1la Propiedad Industrial, dependencia del
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Ministerio de Comercio exterior (antes de Economia) u
6rgano equivalente en cada estado contratante y tiene la
categoria de Direccién General.

“El Registro de la Propiedad Industrial estar& a
cargo de un Registrador cuyo nombramiento corresponde al
poder u organismo de cada Kstado contratante, por medio
del Ministerio de Economia u 6rgano equivalente”. (4)

En realidad, el Registro de 1la Propiedad
Industrial tiene como principal finalidad, garantizar el
derecho adquirido por personas naturales o Jjuridicas
mediante la inscripci6én de marcas, nombres comerciales y
expresiones o seflales de propaganda, psra que puedan
ejercer sus derechos contra terceros si fuera necesario,
sin temor a que los mismos puedan ser coartados o
restringidos mediante la "duplicidad de registros” o
bien por 1la existencia en el comercio de actos

constitutivos de competencia desleal.

4.~ Primer parrafo del articulo 165 del
Convenio Centroamericano para la
Proteccién de la Propiedad Industrial.
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La funcién del Registro en mencién es de
proteccién para los que han adquirido un derecho bajo su
tutela y en aplicacién del convenio citado, en donde se
sefiala por su lado, el trémite que debera sufrir cada
expediente para pasar a ser derecho de la persona que lo
halla adquirido y en dicho registro se resguardan tales
derechos, por lo que es una gran responsabilidad para
dicho Registro el actuar como regulador de dicha
materia legal y tener siempre que proceder apegada a
ia ley. Tiene como su nombre lo indica, funciones de un
Registro, <como las del Registro General de 1la
Propiedad Inmueble, Registro General Mercantil vy
Registro Civil. El Registro de la Propiedad Industrial,
es la Oficina Piblica, de régimen nacional, en sintesis,
que lleva o regula la constancia oficial de la
adquisicién, uso, modificacién, tramsmisién o extension
de las marcas de fabrica, nombres comerciales,
expresiones o sefiales de propaganda, competencia desleal

y denominaciones de origen o procedencia geogré&ficas.
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FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las funciones del Registro de 1la Propledad

Industrial, pueden delimitarse como sigue:

a) Llevar registro de las marcas, nombres comerciales,
expresiones o sefiales de propaganda, tanto

nacionales como extranjeras.

b) Llevar registro de patentes, modelos de utilidad,
dibujos y disefios industriales.

c¢) Renovacién de marcas.

d) EKfectuar traspasos y cambios de nombre de sus
titulares.

e) Recibir, darle trémite y resolver oposiciones.

f) Darle trémite a los recursos que se le plantean.

€) Expedir certificaciones que se le pidan.

h) Inscribir las licencias de uso que se le presenten.

i) Funciones registrales inherentes a su naturaleza.




DE [0S LIBROS QUE SE LLEVAN EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

De conformidad con lo establecido en el articulo

177 del Convenio Centroamericano para la Proteccién de

la Propiedad Industrial, deben llevarse los siguientes

libros en el Registro:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
1)
3)
k)
1)

Libro de presentaciones;

Libro de Inscripcion de Marcas;

Libro de Inscripcién de Nombres Comerciales:
Libro de Inscripcién de expresiones o sefiales de
propaganda;

Libro de Inscripciones de Patentes de Invencién;
Libro de modelos;

Libro de pases;

Indice de expedientes en trémite;

Libro de anotaciones preventivas;

Libro de solicitudes de certificaciones;

Libro de entrega de certificados de titulo;

Libro de resoluciones;
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a) LIBRO DE PRESENTACIONKS
Este 1ibro conlleva varias funciones tales como:
1.- Registra el ingreso de los expedientes a base de

una  numeracién correlativa y fecha y hora de

presentacion.
2.- Sirve para establecer el derecho de prioridad.
3.- Sirve para establecer la hora y 1la fecha de

presentacién, nombre y generales del solicitante o

representante legal, modelo de la marca.

b) LIBRO DE INSCRIPCIONES DE MARCAS:

Se utiliza especialmente para hacer una
descripcion de la marca e indica si la marca ampara
prodnétoe o servicios y en que clase de la nomenclatura
oficial se anotard 1la marca. Indica el nombre del
‘solicitante de quien se hace, contiene las fechas de
publicaciones y el lugar donde se adhiere el modelo de
la marca, ademds contiene anotaciones de renovacién,
transferencias, licencias de uso y demds anotaciones

correspondientes.



-

c) LIBRO DE INSCRIPCIONES DE NOMBRES COMERCIALKS

En este se anota la descripcién del nombre
comercial, asi como las reservas que se hallan hecho del
mismo, s8e adhiere el modelo y demAs anotaciones
seflaladas en el 1libro anterior.
d) LIBROS DE INSCRIPCION DE SERALES O EXPRESIONES DE

PROPAGANDA

En el se hacen las mismas anotaciones y datos

contenidos en el libro de inscripciones de Expresiones o

sefiales de Propaganda y de nombres comerciales.

e) | LIBRO DE INSCRIPCIONES DE PATENTES DE INVENCION:
Este libro contiene los datos de las patentes, del
titular, su publicacién, y todos los datos de 1los
libros anteriores con un aparato para las anualidades en

la vigencia de la patente de invencidn.

f) LIBRO DE MODELOS
Se utiliza exclusivamente par anotar todas
aquellas etiquetas de las marcas que se registren

especialmente las marcas figurativas compuestas o sea
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los logotipos y disefios.

g) LIBRO DE PASES
Su finalidad es la de continuar con la numeracién
corrida de las marcas que se inscriben a diario, cuando

el libro de presentaciones se ha terminado.

h) LIBRO DE ANOTACIONES PREVENTIVAS
LLamado también de doble folio el cual casi no
tiene uso pues todas las anotacibnes se hacen en el

mismo libro de inscripcién.

i) LIBRO DE INDICE DE EXPEDIENTES EN TRAMITE
Este indice lo lleva la receptoria del Registro de
la Propiedad Industrial y sirve para localizar cualquier

expediente por catalogacion alfabética.

J) LIBRO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES
En él1 se lleva el control de las certificaciones
solicitadas por el usuario con la fecha de

entrega.




k) LIBRO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TITULO
En €1 se lleva el control de la entrega de

los certificados de titulos a los usuarios.

1) LIBRO DE RESOLUCIONES
Es el 1libro donde se lleva el control de 1las
resoluciones hechas por el Registro de 1la Propiedad

Industrial con la fecha que le correponda.

Anteriormente el Registro de 1la Propiedad
Industrial tuvo como funcién la inscripcién de todas las
marcas, patentes de invencién, modelos industriales,
modelos de utilidad y dibujos industriales, es decir
que, como oficina de marcas y patentes, casi no se
delimitaba el registro de marcas con el de patentes y
sus funciones se fundian administrativamente en
aplicacion de dos leyes diferentes como lo eran la “Ley
de Marcas, Nombres y Avisos comerciales”, su
clasificacién y reglamento y la “"Ley de Patentes de
Invencién”, contenidas en el Decreto Gubernativo 882, y

Decreto Legislativo 2011, respectivamente.

S mibnorest



El Decreto-Ley mimero 154-85 de fecha 30 de diciembre de
1,985 (Ley de Patentes, Modelos de Utilidad, dibujos vy
disefios Industriales), sustituyé a la Ley de Patentes de
Invencién y el Convenio Centroamericano para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, derogb a la Ley
de Marcas, nombres y avisos comerciales”, el que en
definitiva, por su parte, delimit6 las funciones del
Registro de la Propiedad Industrial, con la creacién de
una seccién o departamento para cada materia legal y
modo de llevar las inscripciones <y anotaciones

pertinentes.

De dicha cuenta en el mismo Registro de 1la
Propiedad Industrial se hace efectiva la proteccién de
los derechos que se adquieren en relacién a marcas de
comercio y servicios, nombres comerciales, expresiones o
sefiales de propaganda y Patentes de Invencién, modelos
industriales, modelos de utilidad y dibujos o disefios

industriales.




CAPITULO IV

PROTECCION INTERNACIONAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN GUATEMALA

Es inobjetable la importancia que casi todos 1los
paises americanos y europeos, especialmente, le han dado
a la Propiedad Industrial como disciplina Jjuridica
referida a la proteccién de los distintivos de
industria, comercio y servicios prestados, pues por
medio de dicha materia especial se han resguardado los
derechos de exclusividad particular de variadas patentes
de invencién y marcas de fdbrica reconocidas
mundialmente, como por ejemplo, "Gillete” que se
refiere a las hojas de afeitar, "Shinola”, para betin
para calzado; también "Philco”, "Philips" y otras tantas
mis como “Westinghouse"”, “General Electric”, "Pamarco”,
"Arrow”, que se volvieron famosas y notorias, pero que
desde luego, hubo que registrarlas para adquirir su uso

exclusivo.



Lo relativo al derecho de Propiedad Industrial, ha
sido objeto de promulgacién de leyes especificas para su
regulacién, no sélamente a nivel nacional sino
internacionalmente, debido a la importancia que reviste
como reguladora de todo aquello que esté referido a 1los
signos distintivos de industria, comercio y servicios,
y de esa manera, muchos productos son exportados o
importados pero para no confudirse con otros de su misma
especie, ha habido necesidad de darles una distincién vy
exclusividad, adquirida la misma como marca, protegerla,
surgiendo como una necesidad la Propiedad Industrial
proyectada internacionalmente, debido a 1la constante
relacién que el intercambio comercial de productos o
servicios ha dado lugar, como un fenémeno local y
mundial, en grado tal que se han suscrito una serie de
convenios y tratados sobre la mutua protecciétn de
distintivos de comercio, industria y servicios y con el
objeto de “depositar” en los estados contratantes 1la
proteccién a sus productos o servicios y por supuesto

tratando de “"armonizar"” con las legislaciones de cada
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pais contratante o miembro del tratado o convenio, es
decir, de unificar armoniosamente la legislacibn

relativa al derecho de Propiedad Industrial.

Estos tratados o convenios internacionales sobre
la propiedad Industrial, han surgido mas que nada en
paises que han estado a la vanguardia de la tecnologia y
desarrollo industrial y comercial, o sea en agquellos
Estados que se consideran desarrollados y que ven en
los paises subdesarrollados, un mercado amplio que se
ajusta a sus objetivos y expectativas econdémicas vy que
de una u otra manera han coadyuvado al desarrollo de
los paises subdesarrollados, al suscribir éstos
Convenios o tratados internacionales o haberse
posteriormente adherido a esos cuerpos internacionales

de leyes.

Ahora bien, en el plano internacional, nuestro
pais, Guatemala, ha suscrito varios convenios en materia

de Propiedad Industrial; 1la mayoria de caricter-
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bilateral y de que hablaremos adelante. Unicamente ha
participado activamente en dos convenios regionales
sobre la materia, siendo estos: La Convencién General
Interamericana de Proteccién Marcaria y Comercial; y el
Convenio Centroasmericano para la Proteccién de 1la
Propiedad Industrial.

A) LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA PARA PROTECCION
MARCARIA Y COMERCIAL

Suscrita el 20 de febrero de 1,929, y que tiene

previsto que toda marca registrada o protegida

legalmente en pais contratante, es vdlida en los otros

estados miembros, salvo excepciones.

A ésta commmente se le conoce como “Convencién de
Washington”™ y que derogara a la “"Convencién para la
Proteccién de marcas de fébrica, comercio y agricultura
y nombres comerciales, firmada en Santiago de Chile el
28 de abril de 1,923. Fué suscrita, como quedé apuntado,

el 26 de febrero de 1,929 en la ciudad de Washington,
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Estados Unidos de América, por los delegados de los
Gobiernos de las repiblicas de: Peri, Bolivia, Paraguay,
Ecuador, Uruguay, Repablica Dominicana, Chile, Panama,
Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia,
Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de
América, o sea con participacién de diecimueve paises
pero, fué ratificada vnicamente por diez Estados, que
son: Cuba, Haiti, Estados Unidos de América, Peru,
Panamé, Hunduras, Nicaragua, Colombia, Paraguay vy
Guatemala. Respecto de Guatemala, se aprobé mediante el
Decreto Legiel.ativb 1587 de fecha 14 de mayo de 1,929 y

se ratificoé el 20 de noviembre del mismo afio.

Como un comentario especial, debemos  hacer
hincapié que la Convencién de Washington practicamente

no tiene beneficio para Guatemala si tomamos en cuenta

| que precisamente el pais anfitrién, Estados Unidos de

América, suscribié con el fin de “depositar “"sus"
registros” en los paises técnicamente inferiores y por

su caracter eminentemente de exportador de tecnologia vy
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por ende, de los distintivos de comercio e industria que
dicha tecnologia remite, es decir, que pretende que las
marcas que se inscriben en ese Estado, también adquieran
validez y proteccién automética en los demAs paises que
ratificaron la Convencién con la comodidad obvia que
ello evidencia, al evitarse realizar registros en todas
vy cada una de las naciones a los cuales se explotan los
productos originarios de dicha nacién, lo cual fué
indudablemente previsto por México y El Salvador, paises
vecinos al mnuestro, que no ratificaron 1la aludida
Convencién. Una de las razones técnicas que vemos en
dicha inconveniencia, es que toda solicitud de registro
de Marca de fabrica debe publicarse en el érgano oficial
o gaceta de cada pais, al igual que toda 1ley o
disposicién de validez forzosa dentro de determinado
territorio, para que sea debidamente conocida respetada
por nacionales y extranjeros domiciliados en el Estado
en el cual se publique dicho acontecer. Obtener un
derecho especial en un pais extranjero, sin pagar ningin

impuesto para dicho efecto, es también dafiino para ese
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Estado foréneo, pues la falta del pago de los impuestos
correspondientes equivale a una evasién fiscal y por
ende, a un delito perseguible de oficio, en la mayoria
de Estados. En la practica y a dicho nivel, los derechos
de los guatemaltecos, pasan desapercibidos en el
extranjero y casi en la mayoria de paises, toda marca de
prodacto de nuestros nacionales tiene que ser
debidamente registrada para ser reconocida, protegida y

reivindicada.

En total, la Convencién relacionada ha servido
exclusivamente para la proteccién de intereses foréneos
o mAs bien, para el resguardo de intereses de los
nacionales de los paises mas desarrollados de dicho
cuerpo de leyes, conténdose entre los mismos al pais
anfitrién, Estados Unidos de América y que referida al
Convenio Centrosmericano para la Proteccién de 1la
Propiedad Industrial, tal Convencién contradice,
tergiversa y s8e opone abiertamente al primero, por

violar wvarios de sus ©principios o fundamentos
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sustantivoe y técnico-legales, tales como el principio
atributivo por medio del cual se establece que es
primero en tiempo quien es primero en derecho; aungue
al respecto de ése tépico habrd que mencionar el
articulo 230 del Convenio Centroamericano para 1la
Proteccién de 1la Propiedad Industrial que 1limita el
alcance que tuvo la Convencidén cuando en su contexto
establece que: "Al entrar en vigor este Convenio en la
forma prescrita en el articulo 237, quedaran sin efecto
las leyes de cada estado contratante relativas a 1las
materias que aguel regula expresamente” y 1la referida

Convencion es precisamente una de estas leyes.

Como el tema central de este trabajo, son las
deficiencias técnico-Juridicas del Convenio
Centroamericano sobre marcas, nombres comerciales y
expresiones o sefiales de propaganda y las propuestas
para subsanarlas, es necesario relacionar algunas de
estas deficiencias con 1las disposiciones de 1la
Convencién de Washington, que tergiversan o que
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contradicen al Convenio Centroamericano sobre marcas,
nombres comerciales y sefiales de propaganda, siendo

esencialmente las siguientes:

1.- La citada Convencién, admite el sistema declarativo
en contraposicion al sistema atributativo que rige en

nuestro pais.

El sistema declarativo se caracteriza porque
el uso efectivo y previo de una marca es requisito
necesario para su registro o sea que s8olo por uso puede
un distintivo o denominacién, convertirse en marca,
bastando Unicamente el wuso anterior para que un
distintivo adquiera la prioridad, siendo su calificacién
my subjetiva pues resulta muy dificil probar el uso o
no de una marca por parte del usuario que pretenda el
registro, denotando inseguridad e incertidumbre en
relacién a determinar con precisién el uso anterior o

posterior del signo distintivo.



2.- El sistema atributivo que es el que rige en
Guatemala, se encuentra regulado en el articulo 17 del
Convenio Centroamericano y se caracteriza porque todos
los derechos inherentes a un distintivo, emanan de su
registro es decir que, un distintivo no registrado no
produce efectos juridicos. La exclusividad de uso del
distintivo asi como las acciones para su defensa y el
derecho de su propiedad, emanan directamente de su
inscripcién en el Registro de la Propiedad Industrial.
En 1lo relacionado a Signo Marcario, encontramos el
sistema declarativo en el articulo 3 mumeral 2),
parrafo 20.) de la Convencién referida cuando indica:
“"Para determinar el caracter distintivo de una marca,
deberan tomarse en consideracién todas las
circunstancias existentes, en especial la duracién del
uso de la marca”.

3.- El articulo 14 de la Convencién establece que el
Nombre Comercial tendréd proteccién en todos 1los demés
Estados Contratantes, s8in necesidad de registro o

depdsito.




Esta disposicidon contenida en el mencionado
cuerpo legal en realidad, viola nuestra ley interna pues
el Convenio Centroamericano en Contraposicién establece
que el Nombre Comercial goza de proteccién 1legal
Unicamente si ha sido inscrito en el Registro de la
Propiedad Industrial (articulo 52, parrafo 20.). Véase
las ventajas que pretende la Convencidn.

4.- Otro de los controvertidos articulos de 1la
Convencion es el 7 que protege abiertamente marcas
extranjeras tomando como base el simple conocimiento que
tenia el solicitante de una marca objeto de discusidomn en
cualesquiera de 1los Estados miembros activos de 1la
citada Convencién; mediante el Convenio, basta el simple
interés que tenga una persona natural o juridica de una
marca para que la ley vy las autoridades
correspondientes, admitan para su registro dicha marca

(Articulo 2 del Convenio).

En cuanto a la vigencia en nuestro pais de la Convencién

de Washington, hemos de tener presente el Articulo 37 de
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dicho cuerpo de leyes, respecto a la potestad que tiene

Guatemala de denunciarla en cualquier momento.

A manera de resumen y reflexién, ya se ha mencionado el
articulo 230 del Convenio Centroamericano, respecto a
derogacién expresa de cualquier otra ley que regule 1la
materia Jjuridica que nos ocupa, asi como el Articulo 8
de la Ley del Organismo Judicial, que indica las formas
de derogacion parcial y total de las leyes. A
manera de corolario Jjuridico, mnuestra Constitucién
claramente expresa que solamente en materia de derechos

humanos, prevalecerén los convenios internacionales.

Como agregado de lo anteriormente expresado, el
tratadista Antonio Amor Fernandez en su obra “La
propiedad Industrial en el Derecho Internacional”,
respecto de la Convencién de Washington comenta que “al
celebrarse la Convencién de Washington, la mayoria de
los delegados no eran expertos, salvo los

norteamericanos, segin afirma el conocido autor




Ladas..., considerar esta Convencién como de expertos,
es discutible” (5); aspectos que ponen de manifiesto que
las desventajas comentadas han sido "elaboradas por los
norteamericanos’”, aprovechéndose de las condiciones
precarias de nuestros paises latinoamericanos y de 1los
escasos recursos técnico-juridicos de nuestros

representantes en la ya citada Convenciodn.

B) CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (Marcas, Nombres Comerciales vy
Expresiones o Sefiales de Propaganda)

La realidad es que este Convenio forma parte del
proyecto denominado "Cbdigo Centroamericano de 1la
Propiedad Industrial” que 1la SIECA (Secretaria
Permanente del Trabajo General de Integracion Econdémica
Centroamericana), viene elaborando desde el afio 1960,
pero que ha éido casl imposible su realizacion efectiva
5.- AMOR FERNANDEZ, Antonio -La Propiedad

Industrial en el Derecho Internacional.

Ediciones Nauta, S.A_, Barcelona,
Espafia. 1965. Pag. 241.
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por la constante discrepancia de ideas existentes entre
los paises del drea y porque se ha dado mayor atencién a
las cuestiones de los aranceles para el mercado
centrosmericano. Es importante mencionar que a nivel
centroamericano siempre se ha tratado de unificar 1la
legislacién relacionada con Propiedad Industrial, pues
el mencionado proyecto de Cédigo Centroamericano también
contempla lo relativo a Patentes de Invencién, Dibujos y
Modelos Industriales, el cual ni siquiera ée ha entrado
a considerar, por lo que sigue teniendo la calidad de un

simple anteproyecto.

El Convenio pretende la unificacién legislativa de
las cinco naciones del area, en materia de Propiedad
Industrial, como lo son: Guatemala, Honduras, Kl
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para que esta Regién
fuera representativa en el concierto Internacional y con
la idea de contrarrestar, en gran parte, una serie de
Convenios y Tratados en los cuales habian sido

inexpertos 1los que participaron en la firma de los
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mismos y hasta cierto punto engaflados por naciones que
aprovecharon los incipientea conocimientos juridicos vy
legales que nuestros representantes tenian al

suscribirlos.

El Convenio no habia funcionado bien, hasta el
panto de que solamente tres paises del area 1lo
ratificaron inicialmente (Guatemala, Nicaragua y Costa
Rica). Habiéndose ratificado por El Salvador hasta el

afio 1992.

Se pretendia que fuese wuna ley regional que
funcionara como supletoria de las leyes internas de
cada Kstado, pero que en definitiva cobré vigencia e

interés como ley-tipo o Convenio-ley.

Sin embargo, el Convenio Centroamericano ha
alcanzado timidamente algunas de las metas pretendidas,
pues a fin de cuentas viene a ser una tabla de salvacién
o muro de contencién de la Convencién de Washington,

que por su lado limita muchos derechos de ciudadanos
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centroamericanos al favorecer en gran escala a
extranjeros que hacen prevalecer en los Estados del &rea
a toda costa sus derechos. De cualquier manera, el
Convenio citado es ley nacional y 1legisla todos los

aspectoe relacionados con la Propiedad Industrial.

C) OTROS TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES

Ademds de las dos convenciones y tratados
internacionales citados anteriormente, existen otros
aparentemente de menor envergadura pero que son dignos
de citar para acerbo en esta rama del derecho.

Se encuentra entre estas convenciones, la
"Convencién Internacional de la Unién de.Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial”, suscrita el 20
de marzo de 1883 que contempla aspectos generales sobre

marcas.

El Convenio de Benelux en materia de marcas de
productos firmado en el afio 1962 y que cobré vigencia en
1969 que involucra a paises como Bélgica, Luxemburgo ¥y

Holanda.




Existe vigente el Acuerdo de Niza, suscrito el 15
de Jjunio de 1957 que fué modificado en Estocolmo alla
por el afio 1967 y que pretendia la creacién de una
clasificacién internacional de productos y servicios

para el registro de marcas.

Merece mencién especial el "Convenio de la Unién
de Paris” que se origina como un intento de Proteccidén
de la Propiedad Industrial y que fué firmado
originalmente en Paris el 20 de marzo de 1883 y ha sido
revisado casi sucesivamente en Bruselas en 19900, en
Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en
1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967 y agrupa
actualmente a unos 80 paises, entre los que se incluyen
a los que fueron socialistas, como Rusia, Alemania y

Hungria.

Y por 1ultimo, mencionaremos la Convencién
celebrada entre Guatemala y Espafia 1lamada “Convencidn
para la Proteccién de Marcas de Fabrica Industriales y

de Comercio”, suscrita en Guatemala, el 29 de mayo de
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1926, fue aprobada mediante el Decreto Legislativo
nimero 1445, del 1lo. de mayo de 1926, ratificada y
canjeada el 26 de julio de ése mismo afioc habiéndose
publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de agosto de
1926 en el tomo CXV, nimero 2, para asegurar las
marmufacturas de Guatemala y Kspafia y 1la reciproca
proteccién de sus marcas de fabrica, industriales y de

comercio.




CAPITULO V

ANALISIS TECNICO-JURIDICO DEL CONVENIO CENTROAMERICANO
PARA LA PRETECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PUNTOS
DE VISTA SOBRE PRESUPUESTOS DEL MISMO QUE SE ESTIMAN NO
ACORDES A LA REALIDAD DISTINTIVO-COMERCIAL Y LEGAL DEL
PAIS, ASI OOMO DE LAS MAS ACEPTADAS CORRIENTES
DOCTRINARIAS AL RESPECTO; REGULACIONES CONTRADICTORIAS Y
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

1) Los articulos 2, 4, 83 (f) y 78 de dicho
convenio se contradicen sustancialmente con relacién al
aspecto dinédmico o no dinémico de la propiedad marcaria
y comercial, o sea que no hay unidad de criterio
respecto de la existencia o no de un establecimiento
fabril y mercantil, empresa de servicios o negociacién,
que debe darse previa a la reclamacién exclusiva de

distintivos marcarios y de comercio.

{l’l'gifm_if 1A UNIVERSIBAD BE SAN camros o Giatrgts |
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En nuestro concepto debe de suprimirse el articulo
4 en mencién, en virtud que la existencia de una marca
implica 1la existencia previa de un establecimiento
fabril o mercantil que fabricard o expenderd 1las

mercancias o productos que distinguira dicha marca.

2) La prioridad a que hace alusion el articulo 19
del indicado convenio, debe, a nuestro juicio,
extenderse al afio de duracidén, en sustitucién de los 6
meses que ahi se mencionan, como una medida acorde a los
sefialamientos del articulo 229 y de otras disposiciones
especiales de convenciones internacionales sobre
Propiedad Industrial, pero especialmente en base a 1la
consideracién que es muy corto dicho periodo de duracién
de la prioridad que se obtiene con la presentacién de
cualquier solicitud de registro de una marca, un nombre

comercial o una expresién o seiial de propaganda.

3) Los articulos 10 inciso p) y 23 encierran
algunas contradicciones respecto de 1la propiedad,
derecho al uso exclusivo y revindicacién de mejor
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derecho sobre Marcas, Nombres Comerciales y Seflales o
Expresiones de Propaganda.

El articulo 19 inciso p) |hace alusion
genéricamente a productos de la misma clase, en tanto
que el articulo 23 circunscribe o limita expresamente
dicha propiedad y dominio a los productos para los que
se hubiere solicitado, dejando a la clase como elemento

de segunda referencia.

El suscrito es del criterio que se adopte 1la
corriente eeguida por el articulo 23 en mencién, el cual
en su segunda parte deja en claro esa posicidén
doctrinario-legal, de la relatividad de 1la proteccion
marcaria y comercial, o sea a la limitacién de tal
propiedad a la cobertura de productos que se enumeren en -

cada solicitud de registro de cualquier marca.

4) El articulo 49 de dicha ley-tipo carece de un
medio legal que ordene a la autoridad competente,
rechazar cualquier solicitud de registro de Nombre

Comercial gque pueda estar comprendida dentro de los
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sefialamientos del articulo 10 con todos sus incisos, o
bien que no llene a cabalidad los requisitos primarios
de distintividad, novedad y especialidad. Cualquier
razén o denominacién social o expresién de fantasia se
reputan registables siempre que guarden 1las funciones
necesarias minimas de caracterizacidén especial, debido a
que estas siempre se consideran DISTINTIVOS DE COMERCIO,
DE INDUSTRIA O DE SERVICIOS.

Su regulacién precisa y expresa debe sustituir
pues, a la alusién incorporada o analégica que refiere

el articulo 58.

5) El articulo 79, contiene un grave error de
redaccién, que debe corregirse con un texto claro y
preciso respecto del auxilio de Abogado y mandatario que

sea Abogado, a gque hace referencia dicho precepto.

Se sabe que nuestras. leyes internas no exigen el
auxilio de Abogado para validez de las correspondientes
gestiones administrativas, por lo tanto, en materia de

solicitudes de Propiedad Industrial, no debe exigirse el
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auxilio de un Abogado para la validez de 1la gestion
aludida, al no tratarse de un petitorio dirigido a 1los

tribunales de justicia.

6) El Convenio en mencidén, en lugar de favorecer
a los nacionales de 1los paises suscriptores, con
relacion a otros estados no suscriptores, los perjudica,
en virtud que a los primeros se les exige la
presentacién de un documento oficial de registro o de
una constancia de admisién a tramite de la solicitud en
que s8e funde la peticién de inscripcién de dicha marca
en otro pais miembro, como requisito previo a su tramite
en un pais que no sea del de origen de la marca, nombre
comercial o sefial o expresién de propaganda, en tanto
que a los nacionales de paises no miembros activos,
gozan del privilegio especial de acompafiar a su
solicitud una simple declaracién ante Notario de 1la

adopcién de la marca béasica.




Pero sucede que tal adopcién no cuenta con el
respaldo oficial o de proteccién en el pais de origen.
Situacién que estaria diriéida a facilitar los registros
extranjeros en perjuicio de los nacionales de los paises
suscriptores.

Es mis, estas adopciones no 86lc pueden estar
formuladas en contra de mejor derecho de tercero, sino
que también podrian relacionarse con elementos
materiales carentes de los requisitos basicos de
distincién, novedad y especialidad marcario-comercial

(Articulos 84 inciso b) y d) y 85 del Convenio}.

En la practica esa diferencia ha sido perjudicial
a los intereses centroamericanos, en beneficio, como ya
se 1indic6, de los nacionales de paises no suscriptores

del convenio relacionado.

) La inscripcién indefinida de 1los Nombres
Comerciales y de las Expresiones o seflales de Propaganda
es una disposicién del Convenio que afecta directamente

los intereses econdémicos internos de los paises
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suscriptores, asi como los derechos particulares, por
cuanto, que no solamente el fisco deja de percibir los
derechos relativos a la renovacion por diez afios, tal
como estaba legislado anteriormente o en analogia a 1la
propiedad marcaria, éino que un nombre comeE?ial, pqgge
pf;;over a d;;crecién particular, la propiedad v el uso
exclusivo de manera indefinida de varios renglones
fabriles y mercantiles que mediante la aplicacién de
marcas corresponderian a varias o diferentes clases vy
sendas inscripciones.

8) En nuestro concepto, los articulos 24 y 42
inciso b) deben ser sustituidos por disposiciones que
permitan la renovacién de marcas vencidas por su
original titular, mediante el pago de algin recargo o
milta a través de un plazo de gracia de un afio, a partir
de la fecha del vencimiento, siempre que no hayan sido
aprovechadas por terceros.

Se estima ingrata e injusta la medida de tener pdr

extinguido un derecho marcario cuando se ha dejado de

renovar el mismo, después de 10 afios que dicho derecho
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se ha explotado en forma piblica, licita y con los
beneficios de su fama, prestigio y otros elementos que

la hubieren hecho eventualmente valiosa.

Existen diversos motivos por los cuales un
comerciante o industrial podria dejar Jjustificadamente
insolvente la situacién de vigencia de su marca y, es en
atencién a ambas posibilidades que debe buscarse la
implantacién de una norma que haga menos tajante tal

expiracion de derechos.

9) En el articulado sobre oposiciones no se hace
alusién a 1la presentacién en la primera gestién del
documento Justificativo de la representacién legal o
mandato que debe ostentar el gestionante wu oponente,
cuando tal exigencia se considera de suma importancia

para ese efecto legal.

También debe legislarse sobre la presentacién de
pruebas de mejor derecho dentro de dicho procedimiento

de contencion administrativa en la via gubernativa.

- 68 -




f

10) El articulo 126 del Convenio, impide de hecho
que cada expediente de registro tenga su propio e
independiente historial documental y ha venido creando
un desorden de archivo de papeleria. Si cada solicitud
de inscripcién se tramita y finiquita en forma separada,
no se encuentra explicacién légica y legal que el
traspaso de varias marcas se sustancie mediante un s6lo

vy nuevo expediente o gestién.

11) Se considera controversial y ajena a la
competencia administrativa comin del pais, el
conocimiento, tréamite y resolucién de oposiciones a
renovaciones de marcas inscritas bajo el imperio de
leyes anteriores, a través de un procedimiento sumarial
ante autoridad Jjudicial, debido a que todo asumto
relativo a mejor derecho sobre propiedad Industrial y
sus correspondientes impugnaciones ha sido sustanciado
tradicionalmente y por disposicién legal expresa por las

autoridades administrativas del pais.




Es més, toda Direccién General est& investida
de autoridad suficiente para resolver cualquier asunto
de su compentecia con la responsabilidad administrativa
que siempre se deja a salvo mediante 1los posibles
recursos a interponerse.

12) En lo relativo a lo que debe presentarse en
toda nueva solicitud (Arto. 84) conviene pedir la
presentacién obligada del documento justificativo de 1la
personeria o representacién legal del gestionante cuando
éste no actua en su propio nombre, en concordancia con
el articulo 45 del Cédigo Procesal Civil y Mercantil y
como una circunstancia destinada a asegurar la
individualidad procesal a que hace referencia el
articulo 8 del Convenio.

13) En el Convenio Centroamericano para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, no se estipula
ninguna expresa causal para ejercitar la accion judicial
por los interesados, de la nulidad absoluta del registro
de una marca de fébrica, comercio y servicios, por falta

de explotacién de dicha marca durante un periodo
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posterior determinado, a la fecha de registro de 1la
aludida marca, en razén que la naturaleza especulativa y
de blogqueo que una marca produce a la industria vy
comercio de cualquier Estado suscriptor del Convenio,
consecuente de la falta de proyeccion fabril o
mercantil, debe de tener un medio legal para reprimirlos

y amalarlos en definitiva.

Esta ©probada la intencién especulativa,
protectora simple y de bloqueo de michas marcas que
tienen mas de 30 afios de inscritas sin explotacién
comercial por parte de sus titulares e impidiendo
arbitrariamente su adopcién y posterior registro de

parte de terceros interesados en el mismo distintivo.

En muchas legislaciones, el periodo para solicitar
la nulidad judicial de una marca que no se ha explotado
comercial o industrialmente por los titulares de 1las
mismas, ha sido de TRES ARNOS, contados desde la fecha en

que se inscribid la misma.



14) En 1lo atinente al tiempo de duracién de 1la
inscripcién de una marca, el suscrito estima que el
plazo de dicha duracién debe reducirse a un periodo de
cinco afios, en sustituciéon de los diez afios a que alude

el articulo 24 del Convenio.

Esto, en atencién al estudio realizado al
respecto, de que de DOS MIL QUINIENTAS MARCAS que deben
ser renovadas cada afio por motivo del vencimiento de las
mismas a los referidos 10 afios de vigencia, s6lamente se
remuevan MIL DOSCIENTOS O MIL CUATROCIENTOS, con la
subsiguiente conclusidén que el interés que los titulares
tienen sobre las mismas, no supera los aludidos diez
afios y si por el contrario, disminuye sustancialmente
dicho periodo, a que nuestro juicio, a un plazo promedio

de los cinco afios que hemos relacionado.




CONCLUSIONES

1.- Son evidentes las deficiencias técnico-juridicas
existentes en el Convenio Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, las cuales, si
son superadas, beneficiarén al usuaric ¥y por ende al

desarrollo industrial y comercial de Guatemala.

2.- El Convenio Centroamericano para la Proteccidén de
la Propiedad Industrial una ley especifica en la materia
que regula, pero que opera, no sdlamente con la
supletoriedad a veces incongruente con otras
disposiciones dé leyes internas de <cada Estado
Contratante, sino en abierta pugna con otros Convenios o
Tratados internacionales, suscritos en forma separada vy

con anterioridad por algunos Estados del &rea.

3.- No estd contemplado en el Convenio centroamericano
la obligada denuncia por parte de los paises
centroamericanos, conjunta o separadamente, de todos

aquellos Convenios o Tratados que lo contradigan,
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tergiversen o 1lo haga ineficaz Jjuridicamente, ni 1la
prohibicién para 1los paises del area, de celebrar,
conjunta o separadamente, nuevos convenios o tratados

sobre la materia.

4.- Debe promoverse la creacibén de distintos Organos
adﬁinistrativos que oportunamente coadyuven a una
solucién no solo legal sino justa de conflictos que en
materia de Propledad Industrial se susciten en relacién
a solicitudes de marcas, nombres comerciales vy
expresiones o seflales de propaganda y/o competencia
desleal, tales como consejos técnicos de consulta en

materia de Propiedad Industrial.

5.- "El Convenio Centroamericano para la Proteccién de
la Propiedad Industrial Regional™, fue suscrito con
reservas legales por ©parte de algunos paises
centroamericanos, lo que permite no tenerse a éste como
verdadero cuerpo de leyes uniforme para los KEstados que

lo firmaron, ratificaron o se adhirieron.
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RECOMENDACIONES

1.- Debe crearse y promulgarse el Reglamento para 1la
regulacién administrativa del normativo contenido en el
Decreto 26-73 del Congreso (Convenio Centroamericano
para la Proteccidén de la Propiedad Industrial), tomando
como base el sistema juridico-administrativo de cada

eatado contratante.

2.- Es de urgente necesidad, la creacién de Juzgados
especializados en materia de derecho de Propiedad
Industrial y Mercantil para la solucién exclusiva de los
conflictos surgidos con motivo de 1la tramitacién de
solicitudes, oposiciones y competencia desleal respecto
de Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Sefiales

de Propaganda.

3.- Debe promoverse a corto plazo, el establecimiento
de una junta regional permanente con delegados de 1los

paises miembros, para la constante revisiéon de 1las
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variadas interpretaciones particulares que se han
suscitado en su aplicacién practica del Convenio vy
analizar la forma de como resolver dichas discrepancias;
para promover la situacién de que Honduras ratifique con
la invitacién de paises miembros dicho Convenio y para
discutir y 1llegar a un a&acuerdo en relacién a 1la
eliminacién de todas aquellas reservas legales que se

hicieron los paises que ya lo ratificaron.

4_- Denunciar la Convencién General Interamericana para
la Proteccién Marcaria y Comercial, aprobada por el
Decreto legislativo 1587 en virtud que con la
promulgacion del Convenio Centroamericano para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, aprobada mediante
el Decreto 26-73 del Congreso, su vigencia y aplicacién
es obsoleto y fuera de la realidad nacional y por que su
contenido perjudica al desarrollo induﬁtrial de
Guatemala, coartando los derechos del guatemalteco. Todo
ello, conforme al articulo 37 de dicha Convencién y en

concordancia con el Articulo 230 de dicho Convenio, a
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nivel regional y de acuerdo con el Articulo 8 de la ley
del Organismo Judicial y sus reformas, a nivel de ley

interna.

5 ) Se debe legislar sobre las causales para solicitar
la nulidad judicial absoluta del registro de una marca
de fébrica, industria y comercio, especialmente con 1la
base de su inexplotacién de la misma, por parte de su

titular.

6) Se debe legislar sobre el tiempo de duracién del

registro de una marca, a partir de la fecha de su |
inicial inscripcién, de los diez afios que actualmente
estd contemplado en el Convenio, a los cinco afios que
citédramos en el literal 11) del anAlisis que hicieramos
sobre las deficiencias del Convenio Centroamericano para

la Proteccién de la Propiedad Industrial.
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