UNIVERSIDAD DE SAN CARLQOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

INTERPRETACION DE_LA_GONVENCION GENERAL
INTERAMERICANA DE PROTECEION MARCARIA
Y COMEﬁch gb&ggﬂci@mimz} SHINGTON)
N Lm‘;ﬁg DE, ﬂREGTSTR@ﬁl\&&I}G@RIOS

;Ma

8"3»«1@
d de Clean\%SWdlj}%{dlcq
P Nﬁ\?‘\é 3 ﬁ f E’W**ﬂ“ﬂ‘f« 'A-"‘
ek o o) aadls -

gg} LT\% mdad‘ \Sarf Ja:‘ios de,;Guat\t\arpa“‘té

\‘w??

i}g;‘fm‘,{i Faguﬁ:a
i ! {,ﬂ

,;1.—«

-
g_:ge*r

W o g;.,_,.» L ‘;; A i{; . uf
; ;{\\ { § L i\fﬁ‘& g;‘%ﬂ.%} /z;v
RN xmﬁmwo: a opﬁar al Gra 5’7 Apaufe migo, de.
% f ;\ b SR e, “;?a
H Wi}::%f’f
\-

£y
0
I R
£ 4;—-‘.?-
e

We

N«\\é’&; x“%’ggh

Mws 4

‘*%*“-

Y a [og

}"w«' 1\% %, 5 «,\
LICEN% Afﬁﬂ“?&gucms

{5 Tu‘t’uﬂos de
ABOGADA Y NOTARIA

Guatemal'a, Marzo de 1995

PRUPHOAD BE LA UNIVERSINAD DF SAH CAMLDS DF GUsitiéics
Biblioteca Centro’ |




JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO t.ic. Juan Francisco Flores Juéarez
VOCAL Ik Lic. Luis César Ldpez Permouth

VOCAL U Lic. Jos& Francisco De Mata Vela
VOCAL Ul tic. Roosevelt Guevara Padilla

VOCAL IV Br. Erick Fernando Rosales Orizabal
VOCAL V Br. Fredy Armando LGpez Folgar
SECRETARIO Lic. Carlos Humberto Mancio Bethancourt

TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN
TECNICO PROFESIONAL

DECANO

{en funciones) Lic. Rafael Godinez Bolafos
EXAMINADOR Licda. Rosa Marfa Ramirez de Espinoza
EXAMINADOR Lic. Carlos Pivaral Gonzalez
EXAMINADOR Lic. Sergio Anibal Hernéndez
SECRETARIO Lic. Carlos Manuel Castro Monroy

NOTA: "Unicamente el autor es responsable de las doctrinas
sustentadas en ia Tesis". (Articulo 25 del Reglamento
para los ex&menes Técnico Profesionales de Abogacia
y Notariado y Plblico de Tesis).




Mmna Ofelia Faniagua  Torzandes
Abogado y Notario
Oficing: 106, Avemida 1242, Zona 1- Apto. 92 y 23 - Teléfone: SH42HT -i- Guatemats, Guatemafa, C. A.

Guatemala, 23 de septiembre de 1994.

SEROR DECANO:

En cumplimiento a la resclucidm emitida por ese Decanato, procedi
a asesorar a la sefiorita ILEANA LYSET CONZALEZ BOLAROS, en su tesis
de grado sobre "INTERPRETACION DE LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA
DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL (CONVENCION DE WASHINGTON} Y La
NULIDAD DE REGISTROS MARCARTOS®.

La autora tiene mucho dominio sobre el tema y en su desarrollo
observd las técnicas necesarias, los capitules me fueron presentados
elaborados y se sugirieron algunas ampliaciones y cambios, las cuales
fueron atendidas por ella; el tema es interesante y fue elaborado con
mucho profesionalismo, por lo aque al emitir dictamen, lo hago en sentido
favorable, estimando que el mismo puede ser discutido en Examen Piblico,
aprovechando la oportunidad para felicitar a la autora, por su
dedicacién en su vida estudiantil, la que culmina con el trabaje

relacionado,

atentamente,

LICENCIADO

JUAN FRANCISCO FLORES JUAREZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURTDICAS Y SOCIALES A
UNLVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, Horas .
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Y
Sefior Decano: \,‘_

a
por resolucién emanada de ese Decanato con fecha 4 de”
octubre de 1994, procedi a revisar el trabajo de tesis
presentado por la Br, Ileana Liset Gonzdlez Bolafios, en su
trabajo de tesis como requisito previo para obtener la
Licenciatura en tiencias Juridicas y Sociales y los
titulos profesionales de Abogado y Notario, dJenominada
"Interpretacién de la Convencidn General Interamericana de
Proteccién Marcaria y Comercial y la nuiidad de Registros

Marcarios".

El trabajo de tesis presentado por la Br. Gonzdlez Bolafios
trata sobre un tema de actualidad mercantil como son las
Marcas, gue son valores intangibles que en el comercic han
llegado a tener valores muy superiores a aguellos de
naturaleza tangible.

En el trabajo que procedl a revisar, la sustentante trata
la legislacidén nacional, comenta los convenios principales
de los gue Guatemala es miembro y trae a colacidn aquellos
a los que Guatemala estd por adherirse Y los que
actualmente tienen relevancia internacional y se discuten
¥y negocian a ese nivel.

EL trabajo de tesis sefiala temas que son de interés
nacional e internacional y gue en la coyuntura actual en
que se discute la globalizacidén de 1la economia cobran
especial relevancia.
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INTRODUECION

)l presente trabajo consiste en un estudio sobre la Propiedad
ndustrial, especificaments sobre unc de los elementos de mayor
mportancia de la misma como le son las Marcas, las cuales
onstituyen hienes de gran valor pare sus itulares, las cuales
v la facilidad en las comund caciones, por la publicidad ¥ por el
esarrollo comercial, llegan a constituirse en marcas conacoidas  a
ivel mundial en algunos Casos, 1o cual constiture un altractivo
ara personas que, sin ser las legilimas propietarias de wsos
erechos producto del intelecto bumano, las inscriben a sk favor
onstituyendo dicha accidn actpos de competencia desleal, y los
gcanismos que nuestra legislacidn establece para pedir la
ancelacitn de esas insoripoiones marcarias frawdulentamen e
ealizadas.

fara wa medior exposicidn se dividid el trabaio en ocinco

El Cagitulo I iralte sobre la teomrix marcaria.

N

Capitule II se sxpong 1o gque es la competencia o
n Guate ; 2

cuerpos legale CRIE LA LUE ey .

EL Capitule TILE s rafiere a lo gue doctrinariamente

ulidad v su regulacion en nuestro ordenasiento
El Capitulo IV expone lo que es la Zonvencidn Gensral
nteramericana de FProteccidrn Marcaria » Comercial AL L de

twlidad que contiene.

En el Capitulo V se comentan algunos fallos dictados por los
ribunales de Justicia de la Republica de Guatemala en Jjuicios
reinarios gue han tenido por obleto la declaracidon de nulidad da
Lo marCario.

Con @ Lrabalio no v Lo
abre el wino andocanente ; L e da Taren teg
ntores con el animo de contribuir. Bn una minima parte, al
studio de este exienso tema como lo es la Fropiedad Intelectual,

e de g ¥oocomia una senilla para el
opiedad Tndustriai

spErando que @l mismd sl
studio de la

TR
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Otros autores, como Albert Chavanne y Jean Jacques Hurst
witados por el tratadista Justo Mawa b grete, sostis oG, SO
derechos de propiedad industrial forman parte de un conjunt
cdenominado de la propiedad intelectual. Esta camprande toadas las
reglas tendiontes a la protecciodn de 1oz derechos de la propieda
industrial, de los dearechos del autor y del conocimienteo. {43

Laos  elementons gque comprende la Fropiedad Industriai g
dividen en dos grandes Campos s

tas ta

1) Las creaciones nuevas, comprendidndose dentro de
fratentes de invencion., modelos de utilidad, modelos
industriales ¥ los dlhu.os o diselos industri ales.

2)  Los  signos distintivos., comprendiéndose dentro  de  est.
cataegoria, las marcas, el nombre comercial, el aviso comercial, i
ensefa, las indicaciones de origen, los serro’cos de fabrica, las

reconpensas dndustriales vy la represion de la cospetencia desleal.

I.3 Naturalera Juridica:

Existen diversas orias docirinarias para olasi Cae

al derscho de FPropiedad Industrial, por cuarntio que 21 mismc
presenta caracteristicas especiales. Alguncs autores sefalan tJue
23 un derecho al gque no ze le puede ubicar radicalmente @n ios
derechos realas, aungue comprende derechoas patrincniales, v
tampoco tiene caracter exclusivaments parsonal, at obstante
tambidén comprende derechos marales, en 2! caso de lD;- Dereschos de
Autor, por lo que sz define que posee una naturaleza juridica sui
generis.

Maestra ordenamiento bGuridico Llos clagsifica dentro de los
bienes muebles, al regular el Cédigo Civil en el articulo 451
"Son bienes muesblas: .. bb. Los derechos de autor o invantor
conprandidos en la propiedad literaria, artistica e industrial®.

5 de emute trabaio me concretard a hacer [AER I
rehos de propi

tudio
) ael

ra fin
de una de las Figuras mas dimportantes de Los d
industrial como lo sen las Maroas

5w

I.4 La Marca:

@ marca comstituye wno de lps elenentos cldsicos de ILa
propiedad  industrialy ha sido estudiada por diversas autore
wnfocands su esstudid desde el punta de vista durdidi o, se ha
estudiado su origen, sus caracter{isti cas, la proteccisn que debe
ddrzele y todos los aspectos que abarcan la teoria marcaria.

A pesar de la importancia que se le reconace a la funcidn
econdaica gque las marcas dasanpeian dentro del conercic, esta

{4} Chavame Alber Tarst, Jean u«'rQL'E, Droite de la Propiete Industrielle. Porecis Dalloz, 1976,
Pag.236, umdoporJustc sava regrete, lerechs de lss Mureas, Pap. 405,



3

jcivn no se ha estudiado a profundidad. 3in embargo, en la
tualidad se ha empezado par parte de algunos organissos
ternacionaless, instituciones académicas y en la doctrina, a
alizar esta funcidan ecgnamica, gue & juicio de algunos auntores,
istituye la esencia, jla razén de ser de las marcas, pRAr ser
instrumento an el preceso de comercializacidn de bienes y

tas un
contribuyen al

rvicios que produce el sisitena acondmico ¥
sarrollo economico de lot paises.

I1.% Definiciones Doctrinarias:

Doctrinaria, COMo duridicamente SN abundan tes lass
finiciones vertidas an torno a la Marca, bllegando a agruparse en
atro corrientes distintas atendienda al grade de importancia que
uno de sus eleme@ntos o funcionges s tes asigne. De acuerdo con

tratadista mexicano David Rangel fledina (5, estas corrientes

na

La gue sefRala a la marca un papel de signa indicador del
lugar de procesencia de la mer AN TLA

La que considera a la marca como un agente
individualizador del producto misnoz

La gue reuns log rasgos distintivos de las dos
corrientes anteriores, (lesis mixtals

zrocia de 1a

La que adopta la tesis mixta ¥ gnfoca la @
marca en Funcidn de la clientela.

@esde @l punto de vista juridico, el antor francés
ae Saint Gal, define a la parca veomo un signo distintivo gue
rmite a su titular {fabricante o comerciante) distinguir sus
cductos o sus servicios de los de la campetencia'; y en sentido
cnamico la define 'como un signo que tiende a proporcicnar 2 ia
ientala una meyoancia 0oun servicio cubisrte pablicamente con su
Fantia' (&)

fa Organizacion Pndial de la Fropiedad  Industrial, OFFL,
"un signe visible protegido por un derecha
rwe para, distinguir
smprasas (V5.

fine a la marca <omo
clusivo concedido an wvirtud de la ley, gua
s mercancias de una enpresa de las de ohiras

4l

En Guatemala, el Licenciado Edmunda Vasguerzr Martinez dice o
Feas son "los signos o medios sateriales que Girven para sefalar

digtinguir de los similares los productos fabricados o vendidos
i una aapresa. {(8)

Alvarez Soberanis, Jaire. o Zequlacidn de las Invencicnes y “breas ¥ e la Transferencia Tecnolo-
dca, Pag, 114,

Yves Saint Cal, Politica Ceneral de e erpresa para la Proteceidn y diferercia de sus rarcas en el
xtranjern, Pevista “exicana de la Propiedad Industrial vy Artistica.¥o.15-16 afio VIIT, Bxico enero-
ciombre 1970, Pag. 74-75, citado por Jaime Alvarez Soberanis. Oh Cit. Pag. 4.

Ormanizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Transferencia de Tecrologia a los palses en de—
errolln, citade por Jaime Alvarez Sobermnis. Ob. Cit. Pag, 54,

Visquez Martinez, Fimndo. Derecho Mercantil. Edirorial Universitaria. Guaterala, C,A. 1966, Pag
¥, citade por Justo Mava Yegrete. (b, Cit. Pag. 146,
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Lag definiciores anterinres ne presantan diferen
sustanciales, mas que en la forma de redaccion de cada un
ellas, todas reunen los mizmaos elementos v caracteristicas, t
concuerdan #n asignarle a la marca el elensnto de digtincion
caracteriza a las mismas.

I.4 Definicidn legal:

Az Convenio Centroamericano para  la  PFroteccidn de
Propiedad Industrial, en su articulo 7 define a la Marca
“Todo signo. palabra o combinacidn de palabras, o cualquier
medio grafico o material, gue por sus caracteres especiales
susceptible de distinguir claramen s log productos, mercancic
servicios de una persona natural o Juridica, de 1los produci
Mercancias o servicios de la miama especie o clase. pero de
diferente titulard (%)

Eg conveniente comentar que &n Guatemala, la facultad E
solicitar el registro de una Marcs se encuentra limitada, pues
21 Convenio Centroamericano Eara 1la Proteccisnm ds la Fropie
Trdustrial, se faculta 2010 & personas naturales o Juridicas
sEan propietarias de un establecimiento comercial o ode una mmpe
o establecimiento industrial o de servicios, as decir a
comerciantes a solicitar o1 registro de una Marca, con 1o cual
a@xcluye a las persconas que no tengan esa calidad como sucede en
caso de los agricultores ¥ profesicnales gue en algunas ocasio
necesitan  proteger la  marca gque  ddentiftica sus productos
servicions, encontrindoss con esta Iimi Gy o lo gque consid
que es necesaria ua reforma a esta naerma para ampliarla en e
sentida, como suceds en el caso de las cooperativas, sindicalc
asociaciones gremiales ¥ entidades pablicas o privadas similare:
Quienos, sin ser comerciantes, 82 les facuita a solicitar
registro de una marca a traves del representante de la entidad ¢
la que pertenezoan.

Este precepto legal, con la refarma sugerida, s adecusdo |
cuanto  gue tiende a pratager a las personas legitimamer
interesadas  en  inscribipe ta marca, ya gue de lo contrar
cualquier persona podria hacerlo con la cual se estar
facilitanto 1a pirateria en el registro de marcas ail permitir g
cualquier parsona lo haga sin tener  wn interes real on
inscripoion de vna marca,

I.7 Funciones de las Marcas:

Doveteri men b SO0 Varias las funciones gque se 1
Aatribuyen a las marcas, las cuales dependen de la definicidn ot
de ellas me haga, gLas pPrincipales vy tradicionales sagiin
diversos tratadistas son las siguienteszﬁ

{9} Convenio Centroamericang ara la Proteccifn de la Propiedad Industrial,



Funcion de distincion

B Funcidn de Froteccion

7;5 Funcion de indicacidn de pracedencia
';; Funcion soacial o de garantia de calidant
£) Funcidn de propaganda

Funcidn de distincidan:

FEs wna de las funciones mds importantes de las marcas.
Lsta me deriva de la esencia misma de la marca, Ya gue ésta es el
objeto destinado a distinmguir un producto de otro del mismo
género. De acuerdo con esta funcidn es el producto considerado en
si nismo 2 lo gque el consumidor dirige normalmente su atencidng”

Furcion de Froteccidng

An wvirtud de esta funcidn la marca defignde al piblico
consumidor al no pereitir gue adguieran un producto amparado por
wna marca similar a la solicitada pern de diferente titular, ya
que generalmente s en virtud del conocimiento de la marca gque el
comprador reclama el producto que le interesa obtener, y proleg
simultdneamente &l titular de la misma frente a sus presuntos
Lsu pacore

Funcidan de indicacidn de procedencian

l.a doctrina considera gue la funcion de dindicacion de
procedencia y la de distincion, comg antes se indicd, son las dos
funciones mas importantes de las marcas. fEsta funciony la de
indicacion de procedencia, J/se emplea primordialmnente para
indicarle al probabls comprador scbhre la  procedencia  de los
procductos gue desea adguirir: es decir, quien es el fabricante o
productor, es asi cono  las diversas legislaciones sobre 1la
materia, garantizan a los titulares de derechos marcarios, el
derechs exclusivo de uso de una  marga para distingulir  los
articulos gque elabora o vende y da esta manera denotar su
pwwu@denu”aq

Fenreidn Bocial o de Jarantia de Calidadsz

A garantia de la calidad de los prodectos sarcados  con
deterninado signo #s uno de los oblelivos que persigen las marcas,
ya gue al fabricante le interesa ganarse wun prestigio con su maraca
PBara obtener MAYOIres vantas ¥ COMD congacuencia mayores
utilidades, on wsto radica la Tuncidn de garantia de calidad de
las marcas: jaungue en la doctrina existe discrepancia en cuantoc a
este obietivo de las marcas, ya que  on ocasiones, mediante

#
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licencias de uwso, el misme producto o servicio es fabricado o
prestado por diversos fabricantes o comerciantes trayende cono
consecuerncia variedad en la calidad de los productos que ostentan
una misma marca, por lo gue twrando se da esta situacion no se

cumple con esta funcidn.
Funcion de Fropaganda, Fublicitaric o de Reclame:s

Desde wl punto de vista econémico"féﬁta funcidn conlleva gran
importancia, @s a través de ella gue 1os productos marcados conoun
signo  distintiveo llegan al pablico  consumidor, dahe tenar
suficiente poder llamativo para atraer la atencidn del pdblico
para perstadirio y convencerlo de comprar el producto identificado

con determinado signo. ¥ Mediante esta funcidn las marcas cumplen
un papel de agente comercializador vy contribuyen en el precese
econdmice del comercia.

Las funciones citadas, desde &l punto de vista econdmice como
juridico, son de gran importancia para - empresariocs como para
consumitdor : para el : i e be 4 apare b
porgue del éxito ¥y prestigio gus pueda llegar o abltener ]
en el mercado, dependard un incremento en sus ventas vy para el
cansumidor es  importante  poargue mediante esta  funcidn e
garantiza la calidad de los productos gue adguiere identifi
con  la marca de su prefarenciay para no ser confundido en la
ezcogencia de  productos similares a los  gue realmente desea
acleprierir.

wpreasdario o

a
L

aclos

1.8 Caracteristicas
J/:\'l‘-l'ﬁ T& _i ey I 1‘ g g e e g e e - o g .. . pua -
nad s radas  Las uncianes gue desenpefan las marsas, se h
necesario sefialar las condiciones o fcaracteristicas gue dstis

deben reunir para cumpliv sus funcionoes .
F

Doctrinariament g&  ban hecho varias clasificagiones, lag
cuales han ido evolucionando a madida que también ha evolucionado
el Derecho Marcario, asi podeaos decir que se han cliasificado
desde difarsan puntos de wistan

1Y Desde el punto de vista del orden publico, !'a cual toma en

cuanta la necesidad de que toda empresa se distinga de las demds.

12)5 ElA de la proteccidn del pliblico que  trata de impedir la
confusion del mismo sobre la identidad del titular de una empreasa
o schre la calidad de sus productos.

3} El de la proteccidén del titular que trata de impedir la
conpetencia desleal o ilicita. (10}

(10 Pangel Yedina, David, Ob. Cit, Pag. 183.
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rytendiendo a lasiﬁonsecuenﬁia% Jjuridicas gue puedan surgir de
1 falta de una de esas condiciones o caracteristicas de las
rcas, se pueden clasificar de la siguiente maneray

al Caracteres o condiciones esenciales o de validez, y

b) Caracteres accidentales o secundarios.

a) Dentro de los caracteres esenciales o de validez e
ancionan los sigquientes:s

1) Caracter distintivo
2) Especialidad
3) kMovedad
4y Licitud
3) Veracidad

Caracler Distintivos /oo o ooowns o g s T80l

l.os diferentes tratadislas coinciden en @ sefalar que la
ndiciop de distincidn fes la caracteristica esencial de las
reas, @l obietivo de las mismas et identificar los productos o
rvicios @ indicar el origen o procedencia de los mismos & Fin de
itar confusiones frente a productos similares.d Ferag para que

- . + i -

5 marcas cumplan con esle requisito de distinguwir, jdeben a su

z reunir otro de los regquisitos esenciales que son la novedad y
aspecialidad,/gue versnos adelanta.

En nuestra legislacidn se ha regulado el caracter
stincidn, al sedalar gl /¢ uwlo 10 dncisc p) del
strcamericano para la Frote

crion dé la Fropiedad Indus ;
guiente:r Art. 10. "Ma poderan usarse ni regisztrarse como marcas
como elementos de las mismas: ..~ p) Los distintivos gque por
samaianza grdafica, fonética o ideoldgica pueden induciv a errotv
originar confusidn ocon otras marcas o con rombr 25
mresiones o sefales de propaganda ya registrados o en Lrdmite de
jistro, si se pretende esmplearlos para distinguir productos,
reancias o servicios comprendidos en la misma clase”

Asi mismo el farticulo 105/de dicho cuerpo. legal, establece
2 en caso de duda en cuanto a la semeianza gratica o Tondélica
tire dos marcas. se protegerd La marca ya inscrita contra la gue
pretende insoribic.

! bhlece que “"Fara los
sctos del presente Conwvenio, marca es todo signo. palabra o
nbinacidn de palabras o cualguier otro medio grafico o material
F por su caracter especial es susceptible de distinguir los

Acorde a o anterior, el larticulo 7 %
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productos, mercancias 0 servicies de uwa  persona natural
juridica, de los productos, mercancias © servicios de la mi
aspecie o clase, pero de diferente titular".

Especialidad a Originalidadsz

Fara  gle una marc. pueda gorar de proteccion legal, d
cumplir con la condicidn de ser distintiva, condicidn que solo
cuwmple si 1la marca reune ademas la condicién de ser especia
originalj; al reunir la caracteristica, e distinci
complenentada con la especialidad, cuwimple con su o mision de pe
identificar producitos o servicios para que 1os ®isoos no s
confundidos COn otros de igual =} sl Lar naturale:
individualizdndolos e indicando su origen o procedencia; es de
que  la warca debe de distinguir claramente los  productos
rviclos de los de sus competidores.”

L.a idad de la marce significa gue ot natwraleza ha
set de Manera que no se confunda con otras ¥y pueda

reconacida facilmente de otros productos o servicios similare
Fismplo de esto lo encosbrancs en 2] inciso m) del arbiculo 10 ¢
Lonvenio nlircamericana  para la Froteccion de  la Fropiec
Industrial, gue dices "Moo  pedrdn usarse ni registrarse oo
marcas ni come elenentos de las mismas:z m}y Los simples color
Alaladamen te cantstderados, & menos que asldn combinados
acompafiados de elementos tales como signos o denominaciones
tengan un cardcter particular y distintiveo™.

Movedad s

Es wuna condicidn que complementa a las anteriores.
en gue la marca debe ser nueva, perc esta novedad no es absolut
P& que se considara gue una asarca es novedosa cuando se diferenc
de otras de sus competidores; es decir, que se aplica pe
distinguir productos o servicios de la misma ratuwralezra, aungue
misma soa wlilizada por un rearo para identificar productos
distinta naturaleza comprendido en distinta clage. He conside
quer e marca @5 novedosa cuando oo oexiste olra dguael o simil
que se  aplique para distinguir productos o servicios de dege
naturalera, auwigque la sisma o una cslmilar exista para distingu
productos de distinta maturaleza. Este principic no es aplicab
para el caso de Marcas Netorias o Famosas, aundque ssan utilizad
para ddentificar productos de naturalezea diferents, precisanen
par la notoriedad y conocimiento gengralizada de Llas mismas,
gque al existir una marca igual o similar a wuna darca notoria
famoss, astariamos frente a una marca, que &n la doctrina vy en
aracltica se cenocen como Marcas Fars s porgue viven a la somb

¥y se alimentan de una marca famosa, con lo cual se crea confusi
en @l consumidor respecto de la procedencia, va gue sugiere que
procede del fabricante de la marca notcrr'ie\..{;}
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Nuestra legislacién rnacional no  regula especificamente la
figura de la Marca Notoria, no asi los Convenios Integrnacionales,
@aapadialmente La Lonvencion de faris para la Froteccidn de la
Fopiedad Industrial, de la cual {iuatemala se encusntra on proceso
de  adbesidng pero sostenemnos el oriterio que al ser Guatemala
mieabro el Acuerdo General sebre Aranceles Aduaneres ¥y LComercio
~GAaTT— ¥ al haberse aprobado recientemente las modificaciones al
mismo contenidas en la Ronda de Uruguay en la cual en materia de
proapiadad industrial, los paises miembros acuerdan cumplir <on los
articulos 1 al 12 y 17 del Convenio de Paris, la misma rige como
ley en Guatemala, la cual serd comentada en el Capitulo Il de este

trrahaio.

I articule 6 bis del Convenio de FPardis antes mencionado en
relacidn a  las marcas notorias  dices "Marcass mareas
notoriamente conocidas. i Los paises de  la Unidn, se
comproneten, bien de oficio, si la legislacidn del pais lo
permite, bien a instancia del in teresado, a rebusar o invalidar el
Fegistro » a prolibir el uso de ura marca de fdbrica o de comercio
que constituva ia reproduccion, imitacion =3 traduccidn,
susceptibles de crear confusisn, de una marca gue  la autoridag

: 1te del pads del registro o del wso estinmare ser alid
tanente conovida come siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productas  ddénticos o similares. Dourrirda 1o mismo cuando la
parte agencial de la marca constituya la repradutcion de tal marca
notoriamente conocida o wna imitacicn susceptible de corear
confusidn con  Ssta. . Resumiendo, se puede decir que la
novedad  signitica que @l signo escogido, para er iddneo como
marca rovedosa, no debe - conocido dentro del comercio como un
i digtintiva de los preductos de wia espresa competidora.
redquisito lo contiene nuestra legisiacidn en el articulo 10
sas @) ¥ op) del Convenio Centroanericano pa La Froteceldn de
opiadad  Industrial, gque dice. "Artioula 10s Mo podran
usarge nl registrarsg como narcas ni como elementos de las misddss
[ o) Los distintivos ya Lstrados por olras personas comg
marcas, para productos, mercancias @ servicios comprendides en una
misma Gla

oy

P) Los distintives que por su semejanza grafica, fondética o
Logica pueden inducir a error o originar contusién con otras
o con nombres  comnercial =3 45Tk o sefales  de
2 (e e #i se pretende
plearlos  para  distinguir produclos, ser s 0 servicias
zdidos en la misma clase® .

licituds . ., .

e TR G

jFara otoraar el registro de una marca, e dabe cumplir con
Ny 21 tos raguisitos  y  Formalidade gue  sefala la ley,
Clmplidos eslos He otorgarad @l r istro. F El Convenio
Cantroamericano para la Proteccidén para la Propiedad Industrial
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sefala los casos an gue  no puiede registrarse wua marca,
prohibiendo expresamente el registro de las mismas cuando 4
cantraviene dicha disposicidn legal; ws decir, que  s5i  un:
solicitud de registo de marca no contravienes 1o preceptuado er
dicha norma, ésta serd licita Yy por lo tanto protegida legalmente.

L.os casns de prohibicion e safala @l Convenic
Cantroamericans para la Frotecciodn de lLa Fropiedad Industrial
SN !

. Na - . .
Articulo 10245 Mo podrdn usarse ni reglstrarse como marcas ni
coma elementos de las mismass

al l.as banderas pacionales o sus colares, i estos Gltimos
aparecen en el mismo orden y posicién gque en agquelilas, los
escudos, insignias o distintivos de los Estados
Contratantes, sus municipios o otras entidades Pohli cas

b3 Las banderas, escudos, insignias, distintivos o
dernoninaciones de naciones extranieras, salvo gue ae piresante
awbowizacidn del - iveo Gobiesrnog

o) las banderas, esoudas, insignias, di intivoes, denominacone
0 siglas de organismos internacionales de los cuales uno o
varioss Estados Contratantes sean miemberos

d) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de
entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconccidos
on cualguiera de los Estados Miembros del presente convenios

a) Los disefios de monedas o billetes de curso legal on @l
territorio de cualquiera de las partes Contratantes; las
reproducciones de titulos—-valores b demis dacumantos
mercantiles o de sellos, extampillas, timbres o sspeci
fiwcalas en gensrals

) Laos signos, palabras o expresiones que ridiculiicen @ tiendan
a ridiculizar persaonas, ideas, religiones a simbolos
nacionales, de terceros Estatdos o de entidades
internacionalesy

g) Los signos, palabras o expresiones contrarias a la meral, ai
orden pablico o a las buenas cosumbres

h) Los nombres, firmas, patronimicos y retratos de perscnas
distintas de la que salicita el registro sin sy
consentiniento o, si han fallecido, de sus as el imn tag
o descendientes de grado mas proximay

i) Los nombres téocnicos o comunes de los productos, mercancias o
servicios, cuando con ellos se pretenda amparar articulog o
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wervicios gue estén comprendidos en el género o especie a qua
correspondan tales nosbres;

Losgs términos, signos o locuciones gue hayvan pasado al usce
general vy que sirvan para indicar la naturaleza de los
prroductos, MErCANCI AS o servicios v los adietivosg
calificativos y gentilicios. Mo se entenderi& gue han pasado
al uso general las marcas qQue  se  hayan  popularizado o
difundido con posterioridad a su registrog

l.as figuras, denominaciones o frases descriptivas de los
protiuctos, mercancias o servicios gue tratan de ampararse con
la marca, o de sus ingredientes, cualidades, caracteristicas
figicas o del uso a que se destinang

lLos signos o indicaciones que sirven para designar la
especie, calidad, cantidad, wvalor o época de elaboracicon de
los  productos o mercancias, o de la prestacion de los
Servicios, & menos que vayan seguidas de dibulios o frases gue
los singularicens

Los simples colores aisladamente considerados, a menos que
estén combinados o acompaBados de elementos tales como signos
i denominaciones gue tengan LR caracter particelar ¥
distintivo.

Los envases qgue sean del dominio publico o se havan hecho de
uUso comin en cualesguiera de las Estados Contratantas, vy, en
genaral , aguellos oLe reca praesen ten caracteristicas de
ariginalidad o novedads

Las simples indicaciones de procedencia v las dencminaciocnes
de origen, salvo lo dispussto en el literal b) del art{iculg
383

{articulo 35, B¢ considaeran marcas colectivassa www b)Y las
que adaopten las empresas establecidas sn una determinada
demarcacidn palitico-tersritorial, para distinguir Lt
determinado praducto, mercancia o servicio

paculiar de dicha denarcacidn.

Los distintivos va registrados por otras personas como
mayeas, para productos, sercancias o servicios
comprendidos en una misma clasesy

lLos distintivos gue por su semejanza grafica, fonética o
ideoldgica pusen inducir a error u originar confusidn con
atras marcas o con nombres comerciales, expresiones o sadales
de propaganda va registrados ¢ en tramite de registro, si se
pretende emplearlos para distinguir productos, mercancias o
wervicios comprendidos en la misma clases




12

G) Log distintivos gque pueden inducier a errar por indiecar
una falsa procedencia, natwraleza o cualidad i

") Los mapas. Estos podran, sin embargo, usarse como elemen
gde  1lags marcas, si carresponden al pais de origer
procedencia de las mercancias quea aquellas distinguen.

Ademds de  las prohibiciones que sefala expresanagnte
Canvenio Centroamericann para la Froteccion de la #Fropie
Industrial para la inscripcién de una marca, sostengo sl crite
gque  también deben considerarse como marcas prohibidas aquel
que, & pesar de haberse inscrite llenande las formalidades i
#rige la ley nacional, es decir el Convenio Centroamericano p
la Froteccion de la Fropiedad Industrial, han sido otorgadas
contravencidn a normas de dereche comtn imperativas vy prohibitis
expresas. contenidas en nuestro ordenamiento Jurdidice, comd
vadigo Civil, el OCddigo de Comercic, la Ley del Drganis
Judicial, convenios internacienales como  la Convencidn Gener
Triteramericana para la Proteccion de la Fropiedad Industrial de
cual Buatemala es signataria y «otros, constituyends dick
inscripociones actos nulos por ser conbrarios &l Orden Publico
Frincipios Beneraless de Derecho, ¥ como consecuencia de ell
previa deslaracidn dudicial, deben tenerse cono no adqguiridos
nacidos a la wvida juridica a pesar de su dnscripcion registra
Este tema serd tratado en el Capitulo IV.

Veracidads:

fFrara gGue  se  cumpla con esta condicidn, la marca no de
contener indicaciones contrarias a la verdad gque puadan inducir
los consumidores a error sobre =1 arigen, procedencia o calidag
los productos gue distingue, si S8 diera lo cantrari
constituiria un acto de comg mcia desleal v el delite de esstad
Ya dque se estaria engadando y cantundiendo a los conswnidores
per 1o tanto susceptible de ejercitar la accion correspondiente
Finn de reprimir dichos actos de competencia desleal gue periudic
tanto a competidores como a conswnidos » ademnds de entablar
acoian  penal corvespondiente. foEsta condividn de veracidad
encuentra contenida en nuestra legisiacidn en el articuln 686 ot
Convenio Centromericano para la Proteccidn de la Fropied
Industrial, Codigo de Comercio. Eodigo Fenal v Convencitn Bener:
Interamericana de Froteccion Marcaria y Comercial, que regulan
compelencia  deslesl v como  acto constituilve de  competenc:
desleal, los actos gue tiendan & contener indicaciones contrari;
a la verdad, tipificdndose a Ia wez sl deli to de afay »ya gl
con dicha conducta se engafa a los consumidoras al haceries cree
que el praducte que ofrecen reune lag caracteristicas que anuncisz
cuanda en realidad no lo es, 1o cual, ademds de una accién c
competencia desleal ws susceptible de ventilarse won los Tribunale
del orden Fenal por ser constitutive de delito.

3
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) Caracteres secundarics o accidentaloss
I3
‘fdemas  de las caracteristicas esenciales indicadas, la

doctirina sefala que las Marrcas debhen reunir condiciones
secundarias ¥y son las %iguientessﬂ

KEeta caracteristica significa que €l uso o registro de una
marca no #s obligatorio, existiendo absoluta libertad de usar' o
registrar o no algun signe marcario pars distinguir los productos
elaborados por un empresaric, peroc esta libertad, en algunos
& se encusntra limitada, ya que en algunas leggislaciones
axisle obligatoriedad de usar registrar wna  marca para
identificar los productos gque se elaboran en la  dndustria,
amientras que en otras nouf

En Buatemala el uso ¥y registro de marcas es facultative,
existiendo obligacidn legal de hacerlo dnicamente cuando se trata
de marcas QU se VAan  a usar para o Tinguir procduectos ouasni oo
farmaceéuticos, veterinarios, wedicinales o slimentos adiciorados
con substancias madicinales, peroc la ley ha regulado la
fiosibilidad de ampliar dicha obligatoriedad a otros productos por
razones de interés pablico, y asi 1o regulia el Articulo 8 del
Convenio Centroamericano para la Frotec ia o p

=

ion  de la Fropiedad
Industrial que establece que: "El empleo y registro de marcas 6
facultativo y sola serd abligatorio cuando se trate de productos
quimicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos
adicionadaos con substancias medicinales; pero el Poder y Drganismo
Eiecutive de cada Estado Contratante podrd, para gque surta ofeclos
dentro del respectivo territoric y por razones de interés pubico,
hacer extensiva esta obligacidn a otros praductos, cualguisra que

sea st naturaleza” .

AL cuando no exisle obligacidn legal de registrar una marca,
exceptas on los casos mencionados, es recomsndable registrarla,
tomando en consideracion gue nuestro ordenamiento juridico adopta
el = ma atribultivo por medio del cual s6lo se otorga proteccion
legal a uma marca debidamente inscrita en el Registro de la
Propiedad Industrial y no al use de la misma como lo hacen obtras
legislaciones.

b.2) Lo innecesarico de la Adherencia:

fNo hay unidad de criterio en la doctrina en cuantc a sefalar
comnag condicidn de  las marcas  la necesidad de adherirlas o
agslanparlas a los productos que distinguen. Misnlras wnos autores
sostienen la tesis de gue es suficiente con seSalar dnicamente en
los envaliorios, etiguetas o envases la marca gue los identifica
para indicar el origen y procedencia de Los mismos ¥y no estamparlo
en @l productes en si, ya gue por la naturaleza de ciertos
productos  como  hilos, CIM@RAS,y  gases o 2 servicios, esto serdia
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materialmente imposibles; otros  se  incli;an por  sosterner 1
COnLrario., prevaleciendo el coriteric gue, para gue e peEd
identificar plenamente una MArCa, no hay necesidad de adheriria a
producto en si, es suficiente Hhlo  aplicarlia a los envases
cajas, etiguetas o envoltorios, admitigndose que de esta manera 1
Mmarca cumple su misidn de identificar los productos aque la llavan

c} Apariencia:l
NConsiste en fijarla en el exterior del praoducto para gue 1
marca Sea visible a simple wvista., Enm cuanto = est
caracteristica, existen criterios opuestos, va que algunas agtore
sefalan como cualidad propia de las marcas Lla apariencia, es deci
fijarla en el extericr del producto, otros afirman que &sta no e
necesaria, sino que UGnicamgnte es suficiente gque en determinad
momeEnto pueda servic como elemento de ddentifFicacién para ¢ue 1
marca cumpla con sy mision de distinguir productos o servicios
comer edemplo de esto se seWala el caso de Lo WL R Y
algunos casos, los fabricantes acostumbran & estampar su marca o
el interior de los tapores, dando origen a las marcas ool tas o
: pero ademds  de esto ddentifioan B0 marea oo @,
wx T con o cwal  se  ddentifica plesaments  su prrod e to
contradicidndose la tesis de que no es necgsaria la apariencia o
las marcas, ya que al estampar la marca ¢n el exterior del
producta, dste se identifica plenamentea.,

Contrarioc a este criterio, se afirma qgue las marcas si deber
ser aparentes o exterpas, ya que @sta es una de las funciones
principales de las marcas, la de distinguir los productos ¢
servicios que ampara, vy esto no seria posible si el consumidor ne
puede apreciar a simple vista la marca gue le indique el origen y
procedencia de los productos gue dessa adquirir, criterio al cual
me adhierc por considerar gue es inherente a naturaleza de las
marcas la funcidn de distincidn; es daecir, poner de una maners
sencilla en conocimientoe  de  los  consumidores el Girigen <
procedencia de los productos v dis Inguir claranente los prodoctos
gue las llevan, existiendo algunas gxcepriones a ests regla, come
suceds en ®#l caso de las marcas de servicios, en las cuales
materialiven no es posible estampar la marca al servicio, pero si
s puedaen o Linguir de otras maneias.

Caracter individual del signo:
!

ignifica que la propiedad que se tiene sobre la marca debo
ponder & wna persona individual o duridica, exceplo cuanda
se trata de marcas colectivas que peritenecen a institucicones de
derecho pablico o Frivado gue normalmente g edercen actiwvidade
comerciales o industriales vy gue we destinan EY e @ los
consumidaores una garantia de calidad de la patura 2za o del origen
del producto o del servicio o de las caracteristicas de la marcal

[} iy

&
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Las jtaracteristicasf citadas anteriormente responden  al
studic de 1 marcas desde of punto de vista Juridico, exisltienda
tras wmds /atendiends al punto de vislta comercial o publicitariog
as cuales también representan gran importancia econdmica, pero
or no ser materia de este trabajo sole se citaran. Fublicitaria

comercialmente se dice que La marca debe sert

nm@rcial,h
tractiva,
BQaiosd,
dcil de retener y de pronunciar,
igniticativa, -
vocativa.
.7 Clases.
Primera Clasificacidén:

‘l.a primera clasificacidrn gque la doctrina bace, las agrupa
tendiendo a 1a clase de signos que la constituyen y

51 tenemos que pueden sers ¢

ainativas
igurativas
itxtas

ldsticas (11)

Mominativas:

Aambidn se conocen como verbal onminativas., nominales,
neticas o de palabra. Son las que nppoaEn Gndcanente de una
mas palabras, iniciales, siglas © numeros, consisten términos
e tienen  unag significacion ¥y gue ate: la atencidn de los
maumidores por su forma de escritura ¥ pronunciacions

Figuralivas, innosinadas, graficas, visuales o

emblemd i

/ Consisten (=38 dibuios [¥] figuras Ceaer LA wtilizan para
stinguie los productos a los que se apld ragterisan
weoestar dir ddas @ dar una impresidn visual en los vl L A0 Rs
abdndose en la mente de @éstos. A esta categoria corvesponden

) Pangel *edina, David, (b, Cit. Pag. 215,
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Compleias o Asociadasy

" Se dice gue son las compuestas que llegan a convertirses o
compleias cuando s forman mediante la combinaci®dn o ascciacidn

!

diversas marcas del misma titular.

Cuarta clasificacidn:

Far su funcidn se clasifican ens

Industriales o de Fabrica
Comprciales
fgricolas
De Servicio
Industriales o de Fabricas : r...__/_f s

Hon las que se utilizan especialmente en da industria, por e
productor o por un enpresario para distinguir productos elaboradc
por el fabricante y para determinar el establecimento que elabor
Los productos a los que se aplica.s Meestra legislacion las defin

asis  8Bon las gue di nguen las mercancias producides o elaborad
por una determinada empresa fabril o industrial. (14)

farcas de Comercios

Pl Coiivenio Dwn troamar i cano para g (RWTEY 1
Fropiedad Industrial las define asi:z Pl de comercio son la
rue distinguen las mercancias que expende o distribuye una empres
marcantil, no importa quian sea su productor. (LG

Marcas cde agricul turas

J8on las que usa el agricultor para denotar el arigen de
los productos de sus caltivos. (16)

ila dnclusidn de las marcas de Agricultura dentire de ast
clasificacian es muy discutida en la doctrina, ya que no =
utilizan danicamente para identificar productos obtenidos BFor wun,
simple labor de extraccion o recolecoidn, since que a identifica
productos agricolas que por la accion de la mano del hombra, se b
nmodificado su composicidn o que han sido meiorados por medio de 1.
industriajy siendo asi estariames frente a una marca de industria
razén par la cual ne todos los autores la incluyen dentro de esta

(14) Artienlo § del Gonvenio Centroarericano para la Proteccida de la Propiedad Tndustriat,
(15) Artizulo 9 del Convenio Centroarsricano para la Proteccifn de la Propicdad Industrial,

(16} Tangel Medina, Invid, Db, Cit. Pag, 248.
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lasificacidn, ya  gue esiarian cpmprendidas @n Las  marcas
sdustriales. Mugstra legislacidn no contempla e:xpresamente la
arca de agricultura, sin embargo, ¥y de acuerdo a 1o gue refiore
a docirina, consideramos gue @stas se encuentran comprendidas
atro de las marcas industriales.

Buinta clasificacidn:

datendiendo a la ley conforme a la cual se  ctorga  su
"oteccidn se clasifican en nacionales e sinternacionales. E&sta
lasificacion no se refiere a las marcas mismas sino a
15 registros. |

wionaless

(Bon  las que se han usado o registrado de acuerdo con la
)gislacidn del pais en donde se solicita su registrolt
q P .

iterrnacionales:s

“Hon las que mediante su use, depdsito o registra, gozan de
‘oteccion legal e uno o varios paises que son miembros de un
mvenio o Tratado Internacional.)

Al ser nuestra legislacion marcaria un Convenio regional detl
Bl son mienbros los paises cenbtroamericancs, exceplo Honduras,
B marcas registradas en wno de estos padse Liernen en nuestro
s la calidad de marcas internacionales a las cuales Guatemala
wwanace vy octorga proteccidn legal, al igual gue a los macionales
los paises miembros de la Convencitn Beneral Interamericana de
oteccidn Marcaria vy Comercial, por ser wun Tratadeo del ousl
atemala es signataria.

=

I.10 Proteccidn legal
Aas marcas son bienes juridicamenta tutelados
1w constituyen un derecho de propiedad ¥ la misma se encusntra
mnstitucicnalments garantizada. Doctrinaria » iuridi:ammnt@ Ser
mocen tres tipos de concesion do derechos marcarios: S (17)

. Y

I1.10.1}) Sistema Declarativo

“En este sistema sze exige previamente 8l uso de la marca para
12 posteriormente al uso se pueda solicitar su registro, &1
azo dal uso dependerd de las diferentses legislaciones que

loptan ezte sistema. La solicitud de registro crea presunciones
v titnlaridad de derechas y otorga el derecho de acoidn contra
Fractores, pero el uso es primordial.

7 Brever “oreno, Pedro C. iratado de Marcas de Fabrica y de Coercio, Za, Rlicidn, Buencs Aires,
is, 1946, Pag.187 y sig. citado por Carlos G. Vittore y tbria F. Maveira. Pevista de Derechos In-
ectuales, ASIFI to. 2 Hlitorial Astrea, Puenos Aires, 1087, Pag. 150,
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1.10.,2) Eistema Atributivo:

TEn este sistema el darecho de exclusividad es reconoc
desde &1 dia en que se concede el registro, acorde con
principio registral de “Primero en tiempo primero en derecho",
decir que, guien primere solicita una marca es quien tiene dere
2 obtener su registro./ La solicitud reemplara al uso del sist
declarative, Este sistema es el que reconoce 1la legislac
guatemalteca al establecer en el articuls 17 del Conve
Centroamericano para la Froteccisn de la Propiedad Industrial ¢
“La propiedad de una marca se adguiere por el reglstro de la mi:
de conformidad con el presente Convenio, ¥ & prueba con la
Certificacidn de Registro extendida por la avtoridad competente’

1.10.3) Sistema Mixto.

Este se subdivide en:

al 1 vegistro es ne RO para defender la marvca, pera le
exclusividad suwrge del uso. El uso tiene precsminencida.

B EDL registro confisre derechos sobre las marcas tras un
determinado periodo de uso.

Eh conclusion, podemos decir gue dependiendo del sistema

tado por las diversas legislaciones, se leo otorgard protecci
1l a las marcas dependiendo del use o del registro gue de =11
haga . En nuestero medio, goran de proteceidn legal los sige
marcarios que han sido inscritos ante ®1 Registro de la Fropied
Industrial o en un pais mienbro de un Convenio Internacional d
cuad Guatamala A sdgnataria y que han llenade los requisitos g
la ley establece, de acusrdo al sistema atributivo gue es el q
rige en Guatemala. Bl otorgamiento de wun registro marcar
implica el derecho exclusivo sobre la marca y atorga a L
titulares de los mismos 1a facultad legal de entablar accion
contra Los dinfractores de esos derechos de propiedad industerial.

A  pesar de low diversos sistemas de proteccion leg:
exlstentes, crec gue ol mas adecuads os ol gistena Atribulivae, o
es 2! adoptadoc por nuestra legislacidn, va gque al existir ur
inscripeidn registral, ésta otorga el derecho exclusivo al usa ¢
Una Marca, surgiendo efectos cortra tercersos deade la fecha de ¢
ingcripcion, contrario & esto en el sistema declarativo o5 me
dificrl probar la pricridad esm el use de la marca para que se |
reconoica el derecho a la migma.




CAPITULO II
LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA

I1.1 Competencia desleal:

1 desarrollo de las actividades comerciales conlleva
necesariamente la compeitencia entre empresarice con el propdsita
de obtener la prefergncia de la clientela en relacion con 1os
productos que fabrican o comercialiizan o respecte de los sprvicios
que prestan. Esta libre competencia permile una lucha comercial
eritre empresarios para conguistar y captar la preferencia de los
consumidores ¥ como consecuencia de ellio la ebltencidn de mayores
wiilidades. Estns actos de competencia comercial son permitidos
cuands  los mismos sop  licitos, honestos y sin el dnimo de
pariudicar a4 los compeltidores ni a los consumidores. Sin @moargo.
wsa libertad comerocial se spocuentra sancicnada por la legislacidn,
cuande diches actes comerciales eveoeden los limites legales y
degeneran en infracciocnos contra 1= propiedad industrial,
surgiendo «=3i la competencia desleal.

Cowpetencia desleal o competencia ilicita, son términos que,
doctrinariamente como en diferentes legislaciones marcarias, se
utilizan como indnimos algunas veces ¥y otras haciendo alguna
diferencia snbtre ambos Lérminos sin guwe exista wanimidad en la
doctrina en cuanto a su denominacidn, usandose indistintamente.
D acuerdo a lo gue nuestra legislacion, utiliizaré en el
prasente trabajo el términe competencia desleal por considerar que
date es el mids usado por diferentes legislaciones marcarias
ademas por dar la ddea de prdcticas deshonestas, 11 itas v
de mala fe, caracteristicas de la competencia desleal.

Fara calificar la competencia de ildicita o desleal,
deben concurrir los siguientes actoss

a) Un acto de conpetencia comercial en funcidn de
la clientela, o sea dirigido al consumidor, y

3} Que el acto de compelencia seq ilicito.

I1.2 Clasificacidn

1] la doctrina =S conooe 1la competencia dasleal
anticontractual Y extracontractual, conceptos regulados por
nuestra legistacidn, en el articulo 343 del Codige de Comaroio.
La primera, la competencia desleal anticontractual, se origina en
un  precepte legal o en un contrato, se decir gue el acto de
compeltencta desleal se originard por el incumplimiento de la ley o
de relaciones contractuales previamente establecidas. Ejemplo de
esto lo encontramcs en nuestra legisliacidn v podemos decir gue se
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sieal anlricontractual cuando:s

tigificard compeltenscia de

L} 8Se utilice el nombre o Ios sorvicios de Quien se h
obligado a no dedicarse, paor cierto tiempo, a una actividad
esipresa deterninada, =i el contrato fue debidemente inscrd Lo en o
Registro Mercantil, correspondiente a 1a plaza o region &n qu
deba surtir sus efectas, o

¥) Al apravechar los servicios de guien ha roto su contrat
de trabajo a invitacidn directa del comarcianie gue
le de nueve smplec. (18)

¥ la segunda, la competencia desleal extracontractual, surg
cuanda por  asedio de acltos  de campetencia que no estand
comprendidos dentro de losz actos de coespetencia anticontractual
so0n  ilicitos por lesionar derechos de otros  in dustriales ¢
comerciantes, eienplo de esto nos sefala el Codi oo de Comarcio al
ablacer on el articulo :

Se derclara de compztencia desleal, entre octrog, las
vtes  aclos: - Fariud loar o stamente A glre

ciante, sin infringir o FAra Cor &l

mismo mediantes

embiemas,
o6 de une

al) Uso ind
muestiras,  avisc
enpgrasa o de g

bido o imitacidn de nombres comerco
2 IMaArd patentes o otiros e
eatahles

k.

peld tar las

b) Frepagacion de noticias T
productos o servicios de atra e

los de ot comeroiante frara

©) Soborno de 1los enpload
Causarie perivicios;

Lala al

d} Obstaculizacidn del acceso de la oli
tablecimento de otro comerciante u

2) Comparacién directa y pubiica de la calidad y los precios
de  las marcaderias o servicios propiag, con los  de otros

comerciantes sefalados nominativamentle o on farma gque haga noloria
La ddentidad. (19)

Il. 3 Definiciones doctrinarias:

Se entiende por competencia desleal a "La actividad
concurrencial  encaminada & la  captacion de ientes, gue se
arrolla mediante maniobras o Mageinaciones o a traw da formas
Y medios gque la conciencia social Feprueba coma contrarios a la
aaral comercial, dentro de la COMCSHCian representada por La
rostunbre ¥ el uso" (20).

ol

\18) Gatigo de Cororcio de mtemla, Articulo 363.

719} Codige de Corpreio de Cuntermla,  Articulo 363,

{20} Baylos Carvosa, Herrenegildo. Tratado de Derecho Industriat, Propiedad Industrial, Tntelectual,
Leracho de 1a Campetencia Foofifmica, Disciplina de la Competencia Desleal. Flitorial Civitas S.A
Medrid, 1978, Fag. SE0.

- . - ‘ -~ § - .n‘*‘,"

R IR
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Flanuel Dssorio la define como "Delilo contra la libertad de
rabaio, gue  se contigura por el emplen  de  magquinaciones
ravdulentas, sospechas malévolas o cualgquier otro medio de
ropaganda aviesa, con el proposito de desviar en provecho propio
a clientels de un egtablecimiento comercial o industrial. (21)

I1. 4 Definicidén legal

L.a legislacidn guatemalteca define la competencia deslieal de
A siguiente maneras

"Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al
irmal y honrado dessnvolvimiento de las actividades mercantiles,
2 considerard de competencia desleal ¥y, por Lo tanto, injiusto ¥
rabibido. (22).

"Todp acto o hecho engafioso gue como los que contempla el
tdcuko &6, B realice  con la intencidn de aprovecharse
debidamente de las ventaias gue alosrgan 5 R A rnombires
merciales v las expresionss ¢ sefales de propaganda en periuvicio
¢l Litular de las mismasz o del pabilico consusidor”. 20

“Todo acta o hecho gontrario a la buena f2 comercial o al
swrmal vy honrado desenvolwimiento de las actividades industriales
mercantiles, serd considerado como de competencia desleal, »a
w o tanto, injusto y prohibido”. (@i

lLos conceplos anleriores elemnsnto prinaipal

b otodas las definiciones es el animo d confundir, el ar v 1a
tka fey caracteris AS (s tamlaién con s i fugren ey tos
i tivos del delito de estafa, por 1o gue una acoitn de s Tipo

y puede ventilar ademds en €l ramo penal por ser constitutivo de
ita, porgue se induce a grror a wa persona mediante engaio.

I1.5 Formas de competencia desleal

Ern la doctrina se sefalan uwuna anmplia variedad de formas de
‘tos que constituyen competencia desleal, siendo éstas
wnciativas v no limitativas, va qgue la concurrencia de estas
‘dtticas depende de la astucia e imaginacidn de los competidores
ra enconltirar una Forma  para aprovecharse indebidamente del
estigio comereial de su compelidor sin mds werzo gque el de
wentar o adoptar una forma tipificada como competencia desleal,
entando consecuentemente contra derechos de propiedaed dindustrial
pariudicando a los consumidores

} Qssorio Mawel. Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales. Fditorial Helinsta SPL,
Burnos Adres, Argentina. Pag. 129,

) (idigo de Coercio de Gmtomla. Articulo 362.

) Convendo Centrosmericaro pera la Proteccién de la Propiedad Industrial, Articulo 65,

i Articulo X0 de la Convencifn General Interamericana de Proteccifn “arcaria y Comercial.

PROPIOAD DE LA UHIVERSITAD DE SAN CARi G

i iotecao gen?&;._:
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La doctrina sefala cualra formas de actos
desleal s

AY Actos dirigidos a crear confusisny
A.1) Actes de apraplacidng

A.2) Actos de confusion madiante falsau
indicaciones o menciones alxsivagy

AL3Y Actos que tienen como CONSeCURn i a

B} Actos de denigracians
.13 del productoy

B.2) de la empresa o competidaor.,
[ I

LYy Actos de desviacién de la clientela Do Fal

L

sin el LN n e

G Empe

il

"

By Otras formas de competencia desleals

L.1) Actos Jde COF R oL de ampleados s

D.2) Actos de captas

D

-3)Y Actos dirigide
SEOMNINL Co en la empresa dael compe

i de secretos.

D.4% Actos de revelas

II.6 Regulacion legal

Muestra legisla
cuerpos lagales:

iz

Codigo de Comercic

Convanio Centroameri
Fropiedad Industeial

N0 para la Protecoidn de

idn General Interamericana cher
11 (Convencion de Washington)y

Conwvenc
Lsies

Cidioon Penalyg

Acusrdo General sobre franceles Aduaneros ¥ o
~GATT-,

e

competencia

debili-
tar la Fuerza distintiva de los signosy

Ta

G odel persanal Alenoy

A

A& produeciv un transtorno
idar

"

Lan regula la compelencis desleal

]

@l

i

)
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ilI.4.1 Codigo de Comercio

£1 Cédigo de Comercio de Guatemala, regula la competencia
ijesleal en el Libro II en el capitulo relative a la proteccian a
La libre competencia, define, como antes se indico, lo que dobe
antenderse poy coapetencda desleal ., SIUnEra los actos gue
sonstituven competencia desleal, sin Limitar sta  enumeracidn,
sstablece la wvia judicial a través de la cual se debe entablar la
weidn  dudicial ¥y las  personas  fegitimadas  para ello. s
importante mencionar gue por tratarse de actos que en un noanen Lo
leterminado pueden afectar al interds pablico, le atorga accidn al
Jimisterio Fablicn para ejercitar la accidn de conpetencia desleal
:n baneficic y resguardo del interes puiblico, asi mismo ostablece
los efectos que produce la declaracion de compelencia desleal ¥
wando se declara que ésta fue cometida por dolo o culpa del
infractor se puede pedir la publicacidn de la sentencia come una
iancian accesoria de la principal. El articulo 4468 nos remite a
.a ley especial, al establecer que todo lo relative a los nombresg
o5, amurcios y paten tes de danvencion. B

ales, m&rcas, avi

L E2 2

omo a los derechos que los mismos otorgan, se regird por la&s
f T

[MEE=NE conern Lageem

Lales de La materd

@
mantinuacidn.

I11.6.2 Convenio Ceniroamericanc para la Proteccidn
de la Propiedad Industrial

apralado

Tate cuerpo normatisvo Fu
ongreso de la RepGblica de f ha 208 de
o rdgimen uwniforme de protecoidn & los derechos de Fropiadad
el &rea cenltroamericana.

26-F3 del
s Lablece

Falvador, Micaragua »

l.os paises mismbros sz Guatemala,
i Céva

Cono  antes se  indicd, da una definicidn  de competencia
jesleal y enumera los actos gue la constituyen. Al igual que lo
wace =] Codigo de Comercis, sefala que personas estan legitimadas
jara ejercer la accidon de competencia desleal, facultando también

11 Ministerio Publico para entablar la ascoidn correspondiente
r los Organcs

canto ante las awltoridades adoministrativas como an
iudiciales, regula las sancicnes aplicablies & los infractores v
Jos ramite al Codigeo Fenal cuando los actos de competencia desleal
sangtituyen delito.

1I.5.3 Convencidn General Interamericana de Proteccidn
Marcaria y Comercial

&

fraorrientemente se le  denpmina  Convencidn  Fanamericana o
‘onvencicn de Washington, va que fue suscrita en esa ciudad 21 20
fe noviembre de 1929. Buatemala se adhirid a ella por medic del-
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Decrato Legislativo Nomers 15387 de fecha 14 de mayvo de 1929, L
it miesthros sois Colambia, Dubsa, EFstados Unidos x Outatemal
Haiti, Honduras » Fanamd, Bicaragua, Faraguay v Ferd o

=Y

. Al igual que los cuerpos legales anteriormente comentado
vonsiste 20 un cuerpo normativo gue regula lo referante a
proteccidn a los derechos de propiedad industrial, sewala aQ

gan  constitutivos de conpetencia  desleal Y o oregula
arita a lasg SN CLON aplicables a los  responsahbl
remi tiéndonns & ta legislacidn marcaria de cada pais, en el ca
de Buatemala al Convenio Centrnameri}canm ¥ al Codigo Fenal cuan
la accidn es constitutiva de delito.

For ser un cuerpo normativo de caracter internacional, Cay
NGrmas rigen para los paises miembros, se otorga proteccién teg:
4 los derechos de propiedad industrial inscritos en cualguiera ¢
los paises aiembros .

I1.6.4 Cédigo Penal:

£1 Cddign Fenal regula lo relativo & delitos soabr

conpeteneia desleal . Los delitos tificados come

vieplacion a gderechos de autor ¥ vislacidn a derechos de Fropieds

Industrial (articulos 274 y 273), estan comprendidos dentro =13

capitulo relativo a los delitos contra el patrimonio, v otros

tono el wuso indebido de nombre comercial, desprestigio comercial
a desleal, estdn comprendidos or #] capitulco 1o

compraten # los
le contra La dndusteia Yy oel conercio. (At

ulos

El articuio 274, que tipifica &1 delita de violacion
derechos de awtor, establece la o ancion aplicable & gquien viaol
derechos de propiedad industrial o intelsctual de otras peErsonas
asd ki : articalo 275, que tipifica al delito de w iolacian
derechos  de  propiedad  indusbrial «  #sltablece la Lema sancidl
consistente en multa de H200.00 & 2,000,000 a4 quien fabei CjLies,
venda o dntroduzea en la repiblica articulos QryE PO mu nomliea,
marca, patentes, envel turas » Présantaciodn o apariencia frlada sar
coanfurdidos +fAacilmente con productos similares patentados ¢
ragistradoes a n otro. Jgualmente se sancionan log i tos
contra la ircdusit, inds IR

Considero que la sancidn establecida es muy leve, va que las
elemantos gue conforman ta propicdad  industerial ¥ derechos de
autor, coma las marcas Comarciales, entre olros,
censtituven bienes de gran importancia econdmica para su titular,
Gue iante su trabaio ¥y  esfusrzo ha Lagrado colecar EUS
productos ddentificade corosu marca  den teo los niveles de
bPrefarencia e los consumidos 5. POY 1o gue considero gque geria
adecuada una reforma legislativa en este sentido para sancionar
Can mayar drasticided a los responsables de estas delitos gue
atentan contra los derechos de propiedad inteletuai.
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.os  delitos tipificados de Infidelidad, Uso indebido de
onbre comercial, desprestigio comercial ¥ compelencia desleal
Arts. 3%5% al 3598) se regulan en el capituleo VI gque comprende los
e@titas conbtra la industria y el comercio.

£in exrar g estos actosg constitutivos de hachos
nrtijuridicos, solo son enunciativos, ya gue el Articulo 308
untempla la posibilidad de tipificar como delitos de competencia
esleal cualguier conducta que atente o lesione derechos de
ropiedad industrial, de manera gque 21 legislador, no se limitsd a
egular esas conductas gue tipifican actos de competencia desleal
nstitutivos de delites, sino gue ademas dejd abierta 1la
Jsibilidad de encuadrar cualguier accien que tenga como fin
provecharse indebidamente del prestigio comercial de un tercero a
sta norma como wia forma de proteger los derechos de prepiedad
Wustrial v a 1a colectividad.

I1.6.5 Convenio de Faris para la Proteccién de la
Praogiedad Industrial.

Como consecaencia del auwmento de las velacio comer ol ad e
itre laos pusblos, se incrementd tambien la necesidad de celebrar
mvenios o tratados, bilaterales al principio vy postericormente
ltilaterales, para reqular dichas relaciones oomerciales,
frgiendo asi la celebracidn de diversas reuniones tendientes a
loptar una legislacidn uniforme sobire propiedad industrial,

Es asi como después de multiples intentos, el 20 ge marzo de
VB3 en Paris, Francia, se suscribe la Convencidn de la Unidn de
Wwis  para la Proteccidn de 1a Fropiedad Indusleial, enolo
tatemala uno de los miembros fundadores, guien despuds de habeirla
1licado como iey en la Repiblica la denuncid el 8 de noviembre de
4 al dgual gque otros pafises lo hicigcon en diferentes s

Este Convemio ha sufrido varias revisiones, habiendo sido la
Adma la revisidon de la Conferencia de stocolono celebrada on
ecie en 1974,

Este cuerpo legal contiene normas de derecho internacional
blico que regulan los derechos y obligaciones de los estados
amlxros en materia de protecoidn a ls propiedad indusirial.

Actualmente la mavoria de paises del mundo forman parte de &1L
Guatemala, conciente de La ; Ldlad de otorgar una proteccidn
s amplia v de adoptar una legislacidn més eficaz sobre Derechos

Fropiedad Industrial, en 1992 a ipiciativa del Gobierno de El
Lvatdor, inicid conjuntamente con este pais, a hacer los estudios
rrespondientes para tramitar su adhaesidn al missc, el cual
tualmente se encuantra en fase de emitir gdictamen el
partaments Juridion del Fisjisterio de K acionas Exterior
higndolo hecho yva en forma favorable el Ministerio de Economia,
& son lag dinstituciones que deben emitir dictamen para que

=
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Guatemala, previa aprabacion del Congreso de la Repablica, ha
Toraal solicitud de adhesion ante La Organizacion Mundial ¢
Fropiedad Industrial (OMPI), que es un organismo especializan
las Maciones Unidas mncargada de lo relativo a derschas de
mrapiedad intelectual a nivel mundial .

Considera que la adhesion de Guatemala al Convenio de [
saria de gran beneficio bara nueslro pais, ya que al brindars
protecocion mds  amplia ¥ efivazr a los derechos de prapid
industrial, existiria méss seguridad ¥ confianza en
inversionistas, a la wver e atorgaria a las marcas guatemall
una proteceidn de mayor alcance en el exterior ¥ asi mismo a
marcas extranieras, ovitando actos de competencia desleal.

Il.6.6. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANERDS
Y COMERCID -GATT-:

Es un tratade multilateral por medio del cual, las pa
contratantes reconccen que sus relaciones comercial ¥ oecondhn
deten tender al logre de niwel de vida mAs altos, al ore
de la produccidn o intercanbio de preoductos mediants la
de aranceles aduaneros ¥ o da barpe % ttmerciales, o ;
eliminacidn de trato discrimning 13 en materia  de Come
internacioral. Fara lograr estos chistivos se han adoptado no
legales, reguldndose entre #llas las marcas conerciales.,

Ny

El articulo IX regula lo referente a las marcas de oric
tablecidndose un coniunte de narmas  que tienden a atorgar
prateccidn  legal v un  trateo na  menos  favorable gue el [ST¥Y3
conceda a las marcas de un tercer estado, se provee de mug
e daites para su comere alizacion en las paines mismbros @
VT que I protege & losg cornsunidores contra practicas
competencia deslisal.

i

Guatemala se adhirio al GATT  por  medico de Decreto
Congreso Mumero 44-91 Y o empezd a suwrtir efectos laegales a part
del 30 de dulio de 1991.

Recientements se aprobd por los paises miembros del GATT

Aegocisciones de la Raonda de Uruguay en la cuzal se adap

isposiciones relativas ES diferentes temas e e
rnacional, no Ffal do entre ellos los derechos de Fropi
I ectual , habidndose aprobado dentro de e MGG L acl one
"Acuerde sabre los aspectos de los  Derechos de Fropie
Intelectual relacionados con el comercio, incluido s} comercio
mercancias falsificadas", contenido on el frrexo 10 al Acta i
de  las neqociaciones comarciales  multilateraless de  la Far
Hriguay » por me ) s acuerda adaptar normas tendiaen:
redigedr las distarsionss ced CoHne r cic internacional v
obstdoculos al mismo, asi como a fomantar una proteccion eficas
adecuada  a los derechos de propiedad intelectual (Derechos
artor y derechos de propiedad industrial).
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n @l articulo dos de la Ronda Uruguay, los miembros acuerdan
gue en asunios relativos a derechos de autor y derechos conexos
gue  comprende marcas de fdbirica o de comercio, indicaciones
goagraticas, tibuios y modelas industriales, patentes, esguemas de
Trarade (topografias) de los ciroegitoe intltegrados, proleccidn a la
informacidn no divulgada, etc., se comprometen & cumplir los
articulos 1 al 12 y 19 del Convenio de FParis, del cual, como antes
de indico, Guatemala hace los tramites correspondientes para su
adehesittn ¥y se espera empiece a regir como ley en Buatemala luego
de concluido @l trdmite legislativo correspondiente.

Resumiends podemos deciv. gque aln clando Guatemala no se ha
adheridae al Convenio de Faris para la Froteccidn de la Fropiedad
Industrial, =21 mismo regird como ley en la repdblica al ratificar
Suatemala la Ronda de Uruguay, en la cual se adopan los articulos
1 al 12 v 1% del Convenio de Faris que se refiere a las diferentes
modalidad de propiedad intelectual.

Ea dmportante mencionar gque las autoridades administrativas
encargadas de valar por la profecoidn de Llas derschos de propiedad
industrial de los paises centroamericanos, preccupadas por conbar
con un sistema de normas wds moderno ¥y actualizadeo gue proparcions
una protececion més eficaz a los derechos de propiedad intelectual,
comprendiendo dentiro de esta modalidad los derechos de avtor y los
derechos de propiedad industrial, han venido haciendn esfuerzos
para adoptar wia legislacidn mdas completa y eficaz en materia de
propiedad industrial. Como resuliado de ellio, se ban celebradeo
varias reuniones, habiendo sido la altima la celebrada en Managua,
Micaragua e@n @1 meés de jwvio de 1994, en la cuales se han llegado
a unificar ocriterios en cuanto a la necesidad de que en el drea
centroamericana se cuente con una legislacidn gque permita una
mayor proteccidn a los derechos de propiedad industrial y como

estltado de las mismas se ha llegado a un concenso para saodificaor
el Caonvenioc Centroamericanoc para la FProteccidn de la Fropiedad
Industrial.

Er el CAaE0 empecifico de Guatemala, conciente  de la
importancia gue representa para el desarrolblo scondmsico del padis
el comeraic irternacional  » wioooal  fin de  dnorementear sun
raelaciones comerciales. ha solicitado su adhesidn al Conwenio de
Faris para la Froteccidn de la Fropiedad strial, con el obieto
de contar con una lggislacidn que de mayaor cobertura y para
garantizar, tanto a los comerciattes naciosales como exlranieros
una mayor proteccidn legal 2n lo relativo a derechos de propiedad
industrial, el cual [s1=1=3 wIN12-3 del procedimiento legislativo
carrespondientes se espera que llegue & surtir chps coma ey de
Guatemala, como antes se indidcd.

En conclusidn, puedo decir que Guatemala cuenta con una
amplia leqgislacitn en materia de propiedad industerial, en la cual
se regulan los requisitos » formalidades para que se garanticen
estos derechos., asi como también se cuenta con una legislacion
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spundante que tiende a reprimir las practicas de competenci
desleal en materia de Fropiedad Indusirial. Sin  embargc
congidero gue las sanciones aplicables son demasiado benignas, po
1o gque no hay eficacis en el cese de estas practicas, lo cua
continuarsd asi has e N se aga una reforsma legislativa v o
adopten sanciones mads severas a los responsables de delitos conte
lLa opiedad intelectual.

I1.6.7 TRATADD DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
-TLE-2

importante mencionarleo a pesar de no ser aplicable
Buatemala, ya que por la importancia que reprasenta para nusste
pais ¥y para el drea centroamericana por ser Guatemala uno de 1o
pocos paises con frontera con México ¥y por la posibilidad de qu
en un futuro Centroamerica llegue a formar parte del mismo.

Suscrite entre Canada, Estados Unidos vy México, B 20
regir el primero de epero de 1994, For medio de este Tratado lo
estadas miamnbros adaptan un conjunto de NoEmaS RNl e
astablecimiento de una zona de libre comercic para el intercambi
de bienes, servicios e inversicnes &n América de! Morte. Regula
el intercambio de productos, la apertura de relacicnes en materi.

dea servicios FTinancieros, transporte terraestre !
telecomunicaciaones practicas de comercic deslesl, monopolios

Y

ravhdn del Tiat

o intelectual
ada

Al
PrECE L

poxiil e Y Prop

Ta administ

1 m k
soluc node controve

-~

materia de derechos intelectuale eeltuablece normas e
coidn y defensa a esos derechos. sin que  @sa  prote 1
constituya obstéculo al comercio vy se fundamenta en el trabaje
realizada  por el GATT y los convenics internacionales mas
importantes sobre seta malteria. Dentre de o a tema derech
in stuales, los estados signatarios acuerdan aplics

menas  las normas de propiedad  int ctual g =y} L omi
eatable 'mas se amuwsrda la sapli 1dn del Convenio de

rotaccidn de la Frop : ial (Le6d 0.

A CONG
Mo bea T~

¢ frac L A1
Al misme, 1o cual podria

Guatemala ¥ los dem
Tratado de Libre Comereio do fAmdr
Iyl ergpuies wrrecial  mas  grande  del
necesarios para solicitar suw dngres
significar un mayor desarrolioc scontmico v social para el aAres
centroamericana al incrementar sus exportacione

For el incremento del comercio internacional, los paises
involucrados en e} mismo, necesitan contar con mecanismos leaates
que les otorguen Yy garanticen protecoidn a sus nacitonales, 1o owal
ha 1levads a la celebracion de Acuerdos, Tratados o Convenios
comercialaes cone en el caso del TLLC.
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EFrn materia de derechos intelectuales, la tendencia actual a
rel mundial es de adoptar una legislacidn mas eficaz y uniforme
r garantice, tanto a sus legitimos titulares como & los
jsumidores una proteccidn adecuwada y eficaz y de esta manera
Jtar la practica de actes de conmpetencia desieal o gue en el case
woitfico de marcas es wuno de los marormente afectados.

En conclusidn, consideroc que GBuatemala cuenta con una amplia
jislacidn en materia de propiedad industrial, en la dual se
jelan los requisitos y formalidades para que se garanticen estos
-echos, asi como también se cuenta con una legislacidn abundante
v tiende a reprimir las practicas de compeltencia d Al en
teria de Fropiedad Industrial, aunque, comoe antes se indicod, la
ima es demasiado benigna lo cual impide detsner de una manera
caz con las pricticas de actos de compelencia desleal.

slaal
Ladas

Como sefala la dogtrina, las practicas de competencia d
) abundantes ¥y alguwsas de ellas no eslin expresamente enun
la ley.

Fara efectos del presente trabajoc analizaremos uwno de 1cs
05 e competencia desleal. gue segdn mi oriterio, @3 uno de losg
i frecuentes ¥y es el que se fiere & la obtencidn de un
jistro marcario propiedad de un tercers que goza de proteccion
i@l oy la forma que establece la legislacidn para raprimly esos
s de competenc desleal vy demandar Judicialmente la nulidad

registro marcario obtenido contraviniendo normas prohibitivas
wesas, 1o cual se tratard en el capitule IV,




CAPITULO III
LA NULIDAR

Sefala la doctrina gue para que un acte juridico surta todos
s efectos legales necesita gue en el aismo concurran todos los
wuisitos de fondo y de forma gque la ley eutablece para su
‘lebracion. Si se cumplen todos estos requisitos o elementos
A uwn acto existente perfecto y el mismo surtird
dos los efectos para los cuales fue celebrado.

Contrario a 1o anterior, si un acto Jjuridico contisne wun
¢cio, interno o externo, gue le reste validezr, serd un acto
‘istente imperfecto, total o parciaimente, dependiendo del grado
. imperfeccidn gue contenga. La sancion que establece ie ley
ra destruir los efectos de esta imperfeccion de los actos
ridicos la doctrina le denomina Mulidad, la cual puede ser
woluta o de pleno derecheo y relativa o anulabilidad.

Los elamnantos aasnciales COMUE S5 recesalrios Para la
istancia de un acto Juridico perfecto son la capacidad 1
naentimiento, y obljeto asi coms la avsencia de vigios internos
rrar, dolo, simulacidn o violencia), ¥ los requisitos especiales
a se refieren a la forma especial que debe observarse =n la
lebracian de determinados negocies juridicos. La aus@ncia o no
neurrencia de alguno de esios requisitos hard surgir la nulidad
woluta o relativa, dependiendo del grado de imperfeccion gue
angnten.

En la Escuela Clasica y en el antiguo Derecha, la Teovdia de
Mulidad presentaba mchas confusiones tarminoldgicas,
nfundian el férmino inexistencia con el de nulidad absoluta, ¥
‘opugnaban por una clasificacidn tripartita clasificanda & los
tos juridicos en actos inexistentes, nulidad abseluta y nulidad

ativa.

Esta dpectrina hba  sido obieto de miltiples criticas por
‘atadistas modernocs como Puig Pefa, Bornecase y Japiot, entre
Fut, ¥ se le sefala que la misma no astaba acorde  <on la
walidad ¥ al derecho positivo y por la confusidn innecesaria

La terminologia.

Actualmente, la doctrina moderna ha superado ese @rror y Ta
mfusion terminelogica de la Escuela Cldsica y se sostiene que el
mino "Validez" en Derecho £ivil tiene dos acepeiones:  una comnd
‘istencia (latu sensu) y la otra como validez propiamente dicha.

G

i) Rojira Villesas, Pafael. Terecho Civil Mexicano, Editorial Porrfa, S.A. vxico 1976, Tam So.
Vol. I. Pog. 128.
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Con el propdsito de evitar confusiones, la docirina
@8 ha inclinado por darle el significads de “Validez propiament
dicha al término y clasifica los agtos
Juridicos de la siguiente forma:z

A) ACTOS IMEXISTEMTES (la nada duwridica)
B) ALTOS EXISTENTES
B.1 Validez (actos perfeotos)
B.2 Nulidad (agtos imperfectos)
B.2.1. Absaluta
B.Z.2. Relativa (26)

Muestro Cédigo Civil, siguiendo los linsanientos de ) ¥
doctrina moderna, ha superado el error de la Escuela Clasica, y al
ragular la NMulidad lo hace anicamente atendiendn a | ¥
clasificacidn bipartita, clasificéndola come Nulidad Absoluta
Milidad Relativa o Anulabilidad.

13 Nulidad Absoluta o Nulidad de Pleno Deracho:

S produce cuando el acto juridico se ha constituido vialande
una precepto legal prohibitivo., cuando sue obieto es contrario al
arden  pablico y por la ausencia o0 00 coRcurrencia de  log
requisitos esenciales para su existencia. Indica la doctrina que

para poder establecer si wt acto juridico estd afectado de N ddad
absoluta es necesaricatendar 4 SG CAUsa ¥ a sus atributos.

For su Causas La ildicitud &8 la cause de la nulidad absoluta,
todo acto ejecutado contra el temor de lac leyes de orden pdblico
4 contra las buenas costumbres, es nulop absolutamente, esta regla
tiene sus excepeiones cuando la prapia ley regula gue en
determinados casos un acto ilicito solo gqueda afectado de nulidad
relativa,

Huesitra legislacion al regular la polidad absoluta, Lo hace
de uwna forma clara y con i, al establecer el articulo 1301 del
Cadigo Livil que hay nulidad absoluta en wn negacio lurdidico,
fuando su objeto sea contrario al arden publico © contrario a
leyes prohibitivas expresas ¥ por la ausencia o no concuurencia e
los requisitos esenciales para su edistencia, debemocs Kgregar gue
ademds  de westos reguisitos se deben  ohservar los recquisitos
s0lemnes para cada acte o negocio en particular, por eienplo en la
calebracidn de un testamento o0 constitucion de una sociedad, sg
daben cumpiivr los requisit asencial Y los especiales de cada
rontrato en particular. Asdi misms lo hace la Lay del Organizmo

w5

(26) Rojina Villegas, Rafael. Ob, Cit. Pag. 128,
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ddicial al establecer en el articulo 4o.: Actos Nulos: f.os
ttos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas
ipresas, son nulos de pleno derechg, salvo que &n ellas se
stablezea un efecto distinto para el caso de contravencién. Los
tos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un
isultads prohibide por el ordenamiento djuridico, o contrario a
[, se consideraran ajecutadas en fraude de ley v no impediran la
rida aplicacion de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

wosus atributos:  La nulidad absoluta presenta las
guientes caracteristicass

Es Imprescriptible;
Es Inconfirmablesy
Fuede ser invocada por cualquier interesado duwridicamentey

Generalmente produce efectos que deben ser destruidos por
sentencia (27).

Estas caracteristicas no son excluyentes, es decir gque deben
ncurrir  todas para que se tipifique Ia nulidad absouta, =i
Ltara alguna de ellas, a pesar de ser tratarse de un acto
icito, éste solo estaria afectado de nulidad relativa,

ACTERISTICAS:
Mulidad Absoluta as imprescriptiblaes

La prescripcion es una forma de librarse de una Ghligacion
el transcurso del tiempo, no obstante o, en los casos de
o5 o negocios  wviciadas  de  pulidad 4 Luta, @ustos  son
wrescriptibles, ya que por  lesionar o  vielar ufsa noema
hibitiva expresa, por ser contrario al arden pabiica ¥y por la
encia 0 no conpcurrencia de los requisitos necesarios para su
Stencia, el transcurac del tiempo no los puede convalidar, ess
ir que el tiempo transcurrido desde la celebracidn del acto no
e convertir en licito algo gue es ilicito o en vadlido algo que
tiene validezr desde su origen y el tiempo franscurrido no pulacie
gar los vicvies que lo afectan, asi 1o indica ol articulo cuarto
la Ley del Organismo Judicial al establecer frticulo 4.
o8 Nulos. Los acltos contrarios a las normas imperativas ¥ a
prohibitivas expresas, son nulos de pleno darecho, salvo gque
ellas se establezca un efecto distinto para el  caso de
travencion. Los actos realizados al amparo del texto de Ui
ma qgque persigan un  resultado prohibido por @l ordenamiento
idico, o cantrario a €l, se considerardn ejecutadas en fraude
ley vy no impediran la debida aplicacién de la norma que se
iere tratado de eludir”.

Pojina ¥illegns, Rafael. Cb, Cit, Pag., 135.
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Sobre la impresgriptiblidad de la nulidad absoluta, la Cort
Suprema de Justicia constituida en  Tribunal Extraordinario 4
Casacidn, asi lo declard en sentencia dictada can fecha 16 d
marzo de 1994 al resolver el Recurso de Casacion nomero 7393, gu

Eh 36y

88 aglraga como Arexo "
La Mulidad Absoluta es Inconfirmabley

Contrario a o que la doctrina ¥y la legislacion establece
para ia Nulidad Relativa, los actos gue adolecen de Nulida
Ahsoluta o de Pleno Derecha, 1la wvoluntad de las partes que ha
intervenido en sy celebracian o ejecucion es inoperante, ya que
las  partes no pueden convalidar el acto nule mediante wn:
ratificacidn, expresa o ldcita por  tratarse de actos cor
finalidad ilicita que violan intereses de orden puablico, no se
otorga a las partes interesadas la facultad de convalidar 21 acte
nslo por la simple confirmacion gue hagan del acto porque el misme
constituye una viclacidn a normas imperativas o prohibitivas que
protegen intereses piblicos gue ademas de lesignar intereses de
alguna de las partes
lesiona tambidén intereses de terceros.

Respecto a la no revalidacion de la Nulidacd Absoluta, asi 1
declard la Corte Suprena de Justicia en la sentencia de Casacién
anates indicada y que se agraga oo "Anexo CF.

l.a Mulidad Absoluta pueds sar invacada por cualquier
interesado Juwrdidicamente.

La accion para que se declare la Nulidad Absoluta se concede
& todo interesado juridicamente, asi como también al Ministerio
Fublico en representacion de los intereses del Estado y de 1a
sociedad asi como de menores, incapaces ¥y ausentes, por tratarse
de actos que lesionan intereses de caracter general por constituir
violaciones a normas de interds piblico 0 ser contrario a la moral
Y a las buenas costumbres ya que se trata de un acto ildicito, dada
la finalidad inmoral o ilicita que s& persigue al celebrarlo y powe
lo tanto se estima gque viola los intereses de la sociedad © de wun
coniunto de lerceros qgue resultan directamen e
afectos por el hecho ilicito (28 .

l.a Hulidad Absoluta produce efeclos que deben ser destruidos
por sentencia.

Mlgunas  tratadistas, sequidores de la Escuela Clasica CLEE
confundian la inexistencia con la nulidad absoluta, sostignen que
#l acto jduwridico viciado de Mulidad Absoluta no existe, por cuanto
gue por la falta de algun elemento esencial de valider o por ser
contrario al ordenamiento juridico debe considerarse como
inexistente, constituye la nada juridica ¥ que como tal no produce
efectos juridicos.

(28} Pojina Villegas, Pafael. Ob. Cit. Pag. 190.
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Contrario a este criterio, la deoctrina moderna sostieng gue
bien es cierto el acto nulo es invalide por contener el grado
imo de imperfeccidn que lo hace inexistente, d@ste si produce

efectos Juridicos que las partes pretendian al celebrario ¥
cutarlo porque el acto gque adolece de Mulidad Absoluta tiene la
Fiencia de ser un acto juridico valido ¥y como tal si produce
iwridicos provisionales, los cuales deban ser destruidos
la cual

rios
1o el duezr prosuncie la sentencia que asdi lo declare
Fird efectos retroactivos vy obligard a las partes a restituirse
iprocamente leo que han recibido y a dejar las cosas en el
ado gue guardaban al momento de celebrarse el acto; pero
1tras wsta sentencia no exista, el acte viciado de Mulidad
sluta si produce efectos Juwridicos que posteriormente serdn
truidos por sentencia. Véase sentencia de Casacion

'Anexo £V .

Nuestra legislacidn, acorde a lo expuesto por la doctrina,
ablece gue los negocios que adolecen de nulidad absoluta no
fucen efecto ni son revalidables por confirmacidn, la nulidad
je# ser declarada de oficic por el juez rcuanda resulte
itfissta, o lo al sme entiends gue la nulidad swriierd efectos
visionales hasta gque se dicte la sentencia en la cual s=
bruyan los =fectos gue 21 acto nulo ha originado. Ver "Anexos

Ty C".

Concluyends podemos decir que estaremes en presencia de
28 nuwlos cuandos

ju obieto ses contario al orden publicosj
cuando sea contrario a leyes prohibitivas expresass

sncia de lLos requisitos

SR Cia {3 NO Conouwee
para s existendo

for La el
roercial

o la o an de los requisitos solemnes de cada acto
3 comtrata en particualara

[nt-1 actos gue adolecen de nulidad absocliuta san
~escriptibles, inconfirmables, producen efectos provisiocnales
deben ser destruidos mediante una sentencia judicial vy pueden
ablar la accisn correspondiente los ineresados juridicamante y
2rrio Fablico &n resguardo de L intersses del Estado,
var @l orden pablico.

S



CAPITULD IV

LA ACCION DE NULIDAD AL CONTRAVENIR LA CONVENCION GENERAL
INTERAMERICANA DE

PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL

T. Contenido y propésitlo de la Convencidn:

;

fLa Convencion General Interamericana de Froteccidn Marcaria v
wercial, o Convencidn de Washington, fue aprobada por Decreto
aro 1587 de la Asamblea Legislativa de fecha 14 de mayo de 1929
ratificada @l 20 de noviembre de 1929 entrd en vigor el 2 de
il de 1930, surte efecto comp ley para los diez Estados gue la
ificaron, siendo @llos, Colombia, Cuba, Estados Unidos de
rica, DBuatemala, Haiti, Honduras, HMHicaragua, Paraguay y FerG,
e como propOsito wunificar  normas  en aateria marcaria y
ercial antre los paises signatarios.

Contiene normas relalivas a la proteccidon de Farcas y Mombres
erciales, a la represidn de la competencia desleal y a la
residn de las Falsas Indicaciones de Origen y procedencia
graficos./

1 articule primers establece y regula un trato de iguaidad
nacionales y extranjeros, por el cual los Estados Contratantes
obligan a wotorgar a los nacionales de los otros Estados
tratantes ¥y a los extranieros daomiciliados que  posean un
ablecimionto fabril o comsreoial o una explotacidn agricola en
lquiera de los Estados que hayan ratificado dicha Convencicn a
hayan adherido a la misma, los mismos derechos y acciones gue
leyes respectivas concedan a sus nacionales ¢ domiciliados con
acion a marcas de fdbrica, comercio o @ agricultura, a la
teccidn del nombre comercial, & la represidn de la competencia
leal ¥ e la falsas indicaciones de origen o procedencia
graficos.

/En virtud de este principio, de igualdad y reciprocidad, los
45 Estados Miesmbros le reconocen y otlorgan proteccidn legal a

marca o 4 un nombre comercial que haya sido debidamente
istirado o se encuentre legalmante protegido en otro Estado
tratante, de manera gue el registro de wna marca o un nombre
aroial obtenido en cualquiera de los estados miembros, gozard
proteccion legal en otro estado miembro sin necesidad de previo
istro.

l.a Convencion General interamericana de Froteccioén Plarcaria y
ercial consta de 37 articulos divididos en siete capitulos,
ndo los siguientess
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CAPITULD I

Dee la igualdad de nacionales ¥ extranieros ante la proteccidm
marcaria y comercial (Art. 1)

CAPITULD I

De la proteccidn marcaria ( Art. 2 21 13)

CAPITULD I1I

De la Froteccitn al Nombre Coemrcial (Art. 14 aip 19)
CAPITULO IV

De la Represidn de ia competencia deslweal (Art. 20 a 22)
CARITULO V

De la represidn de las falsas indicaciones de origen ¥
procedencia geogrdficas Art. 23 al 283)

CAPITULD VI
be las sanciones (Art. 29 al 313

CAPITULD VII

ey

Disposiciones comunes (Art. 32 al 37

IT. Causas de Cancelacidn de un registrao  marcarico en 1
Convencidon General Interamericana de Froteccion Marcaria
Yy Gomcercial s

Las causas gque sefala dicha Convenciéan para poder obtener 1
cancelacidn de una  inscripcien marcaria se regulan en lo
articulos 3, 4, 8, 9, 17 Y 18, este nltimo articulo, tanto para o
caso de Nombres Comerciales Y marcas oy gon las
siguientess

Articule 3I: Toda wmarca debidamente registrada o iegalmertt
protegida en uno de los Estados contrantes, sera admitida .,
registro o depdsito y protegida legalmente en los deads Estados
contrantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

Fodrd denegarse o cancelarse ol regigivro o depdsite de

Marcass

1. Cuyos elementos distintives vialen los derechos previaments
adquiridos por otra Rersona en el pais donde se solicita ol
registro o depdsito. (va sea por el uso o registro dependiendo

del sistema adoptado por cada estadod.
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En esta causal @) principal elemento s la prioridad por el
al se reconoce proteccion a los derachos qua el ordenamiento
wridico le naya reconocido a una marca salicitada, depositada o
sadla con anterioridad a otra que se preitenda registrar o usar,
fends por constituir las marcas un derecho de propiedad oue se
‘ueba mediante la certificacion  de Ragistro extendida por la
ttoridad competente, se faculta a quien se considere afectado v
redite tengr un meior derecho, otorgado conforme esta Convencidn
ra pedir la cancelacién de una inscripcidn registral, con el
vieto  de  proteger al  pablico consumidos dg  las posibles
nfusiones con un marca similar, dependiendo deol sistema adoptado
ocada estado signatario, se otorgara protacecion legal al uso o
al registro de una marca.

Que estén desprovistas de todo caracter distintivo o consista
clusivamente en palabras, signes o indicaciones que sirven en el
mercio para  designar  la  clase, especie, calidad, cantidad,
stina, wvalor, lugar de origen de los productos, época de
pduccidn o gue son o hayan pasado a ser gendricas o usuales en

lenguaje corriente o en la costumbre comercial del pais al
ampo en  gue solicite el registro o depdsito, cuando el
spistario de la marca las reinvidiqgue o pretenda reinviedicarlas
e elementos distintivos de la misma.

Siendo la distinecidn uno de los elementos caracteristicos de
3 omardas para avitar confusiones entre las mismas, en esta
wmal se ha regulado la importancia que la misma representa
1itro de la teoria marcaria, ya que al otorgarse un ragistro
rcario violandeo este precepto legal constituiria wn acho wvichado

nulidad absaluta  por ser contrario a  wna  norma legal
iiibhitiva » por 1o tanto susceptible de entablar la acoidn
respondiente para que se declare la nulidad del M SHo .

e ofendan a la moral pablica o sean contirarias al
i pablico.

tue ridiculicen o tiendan E ridiculizar personas,
Titucionses, creencias o simbolos nacionales o de asociaciones
interas pablico.

Que  contengan representaciones de tipos raciales o paisaies
5 0 caracteristicos de cualguiera de los Estados
Lantes, distinto al de origen de la marca.

B 15 Causas de nulidad configuran la nulidad absoluta, por
nto al otorgarse un registro marcario en contravencion a estos
ceptos, se estarian violando preceptos legales expresos, que
ian lugar a entablar la accidn de nulidad corraspondiente.,

e tengan entre sus elementos distintivos principales,
ses, nombras o lemas que constituyan el nombre comercial o la
te esencial o caracteristica del mismo, perteneciente a alguna
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parscona dedicada a la fabricacion, comeErcic o produccion de
articulos o mercancias de la misma clase a gue  Go destine 1
marca, en cualguiera de los demds paises contratantes.

Articule 4: Llos Estados Contratantes acuerdan rehusar o cancelar
@l registro o depdsito y prohibir el uso sin autorizacisn de té
autoridad competente, de las marcas gue incliyan bangderas
nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales c
de los Estados, dibuios de lLas monedas piblicas o de los sellos de
Correas, certificados =} sellos oficiales de garantia, «
cualesguiera insignias, oficiales, nacicnales o de las Estados, ¢
imitaciones de las mismas.

Articulo 8. Cuando el propietaric de una marca solicite =u
registre o depdsiltlo en otrc de los Estados contratantes distinto
al de origen de la marca y se le nisgue por existir un registro o
depdsito previco de otra marca gue lo impida por su identidad

manifiesta semejanza, capaz de crear confusidn, tendran derecho

solicitar y obtensr la cancelacidn 0 anulacidn del registrg
depidsito anteriormente efeoctuado prolandos

o an

&) Oue goraba de proteccidn legal para su marca en una de los
Estados contratantes, con anterioridad a la fecha de ia solicitud
del registor o depdsito que trata de anular y

D) tue el propietario de la marca, cuva cancelacion so
pretende, tenia conccimiento del ws0, empleo, tegistro o depdsito
#n ctalguiera de los Estados contratant iy de la marca en que se
funda la acoion de malidad, para los nis productos o aercancias
a que esperificamente se apligue, con anterioridad a la adapeidn ¥
tUso o a la pregentacidn de la solicitud de registro o depdsite de
la marca que se trate de cancelary o

oy e ¢ propietario dJde La  marca, que solicita la
cancelacion basado en un derecho preferente a la propiedad vy uso
de la misma, haya comerciado y womercie con, o en el pais en Gue
se solicite la cancelacidn vy que en éste hayan circulado vy
circulen los productos o mercancias sefalados con su mae g desde
techa anterior a la presentacidn de la solicitud de registro o
depdsito de la marca caya cancelacidn se pretende, o de la
adapcian ¥y ueso de la misoda.

Articulo 93 Cuando la denegaciédn del registro o depdsito de= wuma
marca se base en un registro previo, hecho de acuerdo con esta
Convencidn, el propietario de la marce de que s trate tendrs el
darechy  de pedir y de obtener la cancelacion de la M Ca
previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los
procedimientos legales del pais  en que  trata de  obtener el
ragistro o deptsito de su marca, que 21 registrante de La marca
que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar
abandonada una sarca por falta de uso serd ol que datsrmine la ley
nacional, ¥y en su defecto, serd de dos afos Yy oun dia, a contar
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wde la Techa del registro o depdsito, si la marca no ha sido
nca enpleada o dea un afp ¥ un dia si el abandone o falta de
iples tuvo lugar despuds de haber sido usadan.

ticuleo 12: Cualguier registre o depdsito, efectuado en uno de
15 Festados Conlratanies, o cualguier solicitad de registro o
posito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante
cliente del propietario de una marca sobre la gue se haya
quirido derecho en oltro Estado contratante por su registro,
licitud previa o uso como tal marca, dard dereche al prisitivo
opietario a pedir su cancglacidn o denegacidn de acuerdoe con las
tipulaciones de esta Convencion y a solicitar y obtener la
oteccion para sl. considerdndose gue dicha proteccion se
trotragrd a la fecha de la soplicitud cancelada o denegada.

ticulo i8: Todo fabricante, industrial, comerciante o
ricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados
ntratantes, podrd solicitar y abtener, de acuerdo con las
sposiciones v precaptos legales el pais respechtivo, Ia
phibicion de wusar o la cancelacidn del registro o depdsito de
alguier nombre comercial o marca, destinedos a la fabricacion,
mercio o produccidn de articulos o mercancias de Ia misma clase
que &l trafica probandos

flue el nombre comercial o marca cuya cancelacidn pretende es
bstancialmente idéntico o engafosamaente semejante a su propio
mbre comercial, legalmente adoptado y usado con anterioridad en
alquiera de los Estados contratantes para la fabricacidn o
mercio de productos o mercancias e la misma clases y

Oue c¢on anterioridad & la adopcidn y wso del nombre
mercial, © a la adopcion vy uso o solicitud de registro o
posito de la marca cuya cancelacidn pretende, empled » gque
ntinta empleando en la fFabricacidn o comercio de los sismos
aductos, @ mercapcias  su propia nombre conerclal, legal ¥
teriormente adoptado y  usado & cualguiera de  los BEslados
ntratantes, on o dentro del Estado en que solicite la cancelas
67 -

il e
tacda, se  prele

gular las causas de nulidad seWaladas en la Convencidn
proteger el derecho gque el ordenaniento
rrdcld Lo contratant Te han reconocido a un derecho

pEop ad industrial, ya sea mediante el uso o registiro, 4 la
2 proteger al publico consumidor de posiblies confusiones con
ros distimtivos marcarios o empresas gque se identifiquen con
terminado nombre comercial, y que posteriormente terceras
rsonas inscriban o pretendan inscribir una marca gue reproduzoa
imite una marca o un neombre comercial o parte del misoo, o cual
astituve causal para pedir ¥ obtener la cancelacidn del registro
o consecuencia de la declaracidn Judicial de nulidad de una
scripoidn registral.
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l.ag  causas de nulidad gue regula la Convenciédn Gener
Interamericana de Froteccion PMarcaria y Comercial, en concordang
con los postulados doctrinarios gque indican Do caracteristic
esenciales de las marcas la novedad, la distincidn ¥ la priorida
ala como cavsas de nulidad de unh registro marecario cuando
mismo se haya oltorgade en violacidn a estos preceptos con el Ani
de proteger a los consumidores de posibles confusiones antee
marcas ¥y evitar actos de competencia desleal entre competidores.

%

Adicional a las causas de nulidad contenidas en la cita
Convercidn, sostengo el coriterio que, también constituyen caus.
de nulidad de un registro marcario cuando £1 mismo se ha otorga
en  contravencion a precepltos legales imperativos o en contra o
una narma prohibitiva expresa, como lo establece el articulo 4 .
la Ley del Organismo Judicial y el artieulo 1301 del Cédigeo Civ.
que regulan los actos nulos y los cuales lieteralmente dicensz

"Articulo 40. Actos nulos. l.os actos contrarios a las norm
imperativas y a las prohibitivas expresas, son nules de ples
darecho, salva que en e=1las se establezca un efecto distinto pal
@l caso de contravencidn.

Los acios realizados al amparo del texto de una norma que persig:d
un resultado prohibidc por el ardenamiento juridico o contrarip
el, se considerardn ejecutadas en fraude de ley y no impediran !
debita aplicacidn de la norma gue se hubiere tratado de eiudirt.

Articule 1301. Hay nulidad absoluta en wun negocio Guridice
cuando su objeto sea contrarie al! arden publics ¢ contrario
leyes prohibitivas expresas, ¥ par la ausencia o No concrrenci
de los requisitos esenciales para su existencian.

l.os negocios gue adolecen de nulidad absoluta no producen

efecto ni son revalidables por confirmacidn.

En conclusion pueda decir que, un registro marcario se podr
atacar de nulidad absoluta cuando haya sido otorgado =
contravencidn a las normas del Convenio Centroamericano para 1
Froteccion de la Propiedad Industrial, contra lo que establece
los articulos 3. 4, 8, Y, 12 v I8 de la Convencion Genera
Interanericana de Froteccion Marcaria y Comercial y en contra d
io gue establece el articule 4 de la Ley del Organisme Judicial
1301 del Cédigo Civil, tomando =n considecacion que los principio
filos s en los cuales descansan los actos de comercio so
verdad sabida y buena fe guardada.

B3

£ Conwernio Centroamsricano B a la Frotecoidn de 1
Fropiedad  Industrial establece w  plazo de alos  par
entablar las aceciones civiles que provienen de dicho Convenio
calificandolas como nulidad relativa o anulabilidad, por seWala
un  plazo de prescripeidn que o5 una Caracteris Aoede La nulida
relativa, asi misao establece 1as tausas par las cuales se pued
denegar o rechazar wuna solicitud de registra de un sigm
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istintivo, safalando también los recursos adesinistrativos que los
nisresados tienen a su alcance para la defensa y proteccion de su
arca llegando a resolverse estos conflictos a través del Recursa
e lo Contencioso Administrativo y Casacidn ¥y cuando no se hace
s0 de estos recursos., se resuelven en los tribunales ordinarios
2 la repiblica, como &1l caso de la cancelacidn de inscripociones
pgistrales.

iII. La Accidn de Nulidad y sus efectog:

iBe entiende por nulidad de registro de las distintas
pdalidades de derechos de propiedad industrial a agquella
ituacion en que el derecho corresondiente no se constituyo de un
ado walidos por haber faltado alguno de 1os requisitos que, sequn
1 ley, debian concurrvir ¥ en que, por tanto, procede declarar gue
il derecho no se adquirid ni existid nunca.’ (29).

lla legislacidn guatemalteca no sefala una via procesal
special  para  tramitar la  accidn  de Mulidad de an Registro
arcario, por lo gue ésta s& tramita por medic de wun Juicio
“dinario, aplicandose las normas que rigen para esta clase de
pJoasns, siendo  cospetentes  para conocer  los Tribunales de
simera Instancia del Ramo ciwvil.

Tienen legitimacion para entablar la accidn de nulidad los
tulares de un Derecho de Propiedad Industrial otorgado conforme
la legislacién interna o al amparo de una Convencién de la cual
taltenala sea signataria »y gue eslte siendo periwdicado por la
nducta de un tercero gue explota Si0 su consentiniento una marca
+ su  propiedad, vislande con dicha a&accidon preceptos legales
-ohibitives v por censtituir dichas acciones actos contrarios al
<hen pldblico afectados de nulidad absoluta. La accidn sera
2wigida contra el titular registral cuya inscripcidn pretende el
tor que se declare nula, ademds pusde ser alegada por los que
mgan interds o por el Minislterio FAblico.

FE1 objetivo bdgice de esta accidn es conseguir la condena
wicial del infractor para gque de manera inmediatfa cesae en su
nducta lesiva contra el titular de um registro, ademds persigue
| defensa y reparacion de los Derechos de Fropiedad Industrial vy
o Aalgunos casos, para gue se produzca una plena reparacidng no es
rficiente con la condena a la cesacion de la actividad infracltora

realizar wn acto de competencia desleasl, sing gue, adends la
etensidn del actor puede extenderse a la satisfaccidn de una
demtizacion por los dafos ¥ periuldcios causados, de manera gue
5 pre dal actor pueden liegar a comprender tres
pectoss’

La pretensiton declarativa del mejor derecho que le asiste al
oy y  como consecuencia  la  cancelacidn de la  inscripoidn
gistral del uswrpadoer derivada de la declaracidn judicial
cnulidad del registre marcario que lo afacta. s

I} Taylos Carross, Hermenegiléo. (b, Cit. Pag. 003,
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La cesacidn de la infraccidn, que como antes se Sefal
constituye  la  pretension prinaipal del | demandante y  la £
realimente satisface =l derecho la-.‘ﬁsianado}f’ que  adends comprendel
la suspension de toda actividad de explofacian, wtilizacion
comercializacion  del bien inmaterial protegido, asi como
obligacidn de abstenerse de llevarla a cabo en el futuro. o 2l]
ird unida también la retirada del comercio de los productos cuy
fe\bricacié)n, wtilizaciton o venta conglituyva la lesion Juridica qL
$& persigue, e igualmente la inutiliracidn de moldes, maquinas
etiquetas u otros elementos gue sirvan de medio a la actividsz
infractora, asi también estara ancaminada a obiensr todas la
medidas de prevencion gue impidan ulteriores lesione
patrimoniales. (300,

i -

A8 La pretension al pago de dados y periuiciosss

La accién de nulidad incluye una pretension de indammizacidn po
dafos ¥ periwicios causados por  la  wviolaciédn del derech
exclusivo, la cual se fundamenta en lo que establece el articul
1445 del Cddigo Civil que establece gque toda persopa GQue caus
dafo o perjuicio a ctra, sea intencionalments, sea por descuido

imprudencia, estd abl gada A reparaslo, Twor e mEstre que g
dafo o periuvicio se prodaio por culpa o neglicencia inexcusable de

la vigltima. Estos periuicios estardn constituidos por Lo
beneficios obtenidos por 2l infractor, ademds Llevarar
implicitamente 1la eventualidad de una desviacisn O sustracciodn de
la clientela del legitimo titular de los derechos de propiedat
industrial protegidos por la laey.

{30} Baylos Carrom, femenegilde. (b, Cit. Pag, 899,



CAPITULO V
JURISPRUDENCIA

En e! presente capitulo citarg algunas sentencias dictadas
© los Tribunales de la Repablica de Guatemala en bjuicios
finarios que han tenido por obieto la declaracidn de nulidad de
jistros marcarios y coma censecusncia de dicha declaracidn la
icelacidn de la inscripcidn registral.

Conforme a normas de derecho comn ¥y a las normas de La
weaeneion General Interamericana de Froteccidn Marcaria vy
wrcial, algunos tribunales en primera  instancia han dictado
rtancias haciendo aplicacion de lo reguladoe en dichas leyes y en
‘DS ©asos no, siendo la Sala correspondiente guien al dictar
tencia de segunda instancia ha modificado el falleo haciendo una
aerpretacidon adecuada de dichas normas.

i NUMERD t:

cio Ordinavio nimero 25147 tramitado ante el Jurgadoe Séptimo de
merra Instancia Civil del Depertamento de Guatemala el cual tuwvo

objeto la declaracidn de nulidad absoluta de la inscripcidn a
istro marcario de la marca O0OSHKOSH B'GOSH registrada por la
idad guatemalisca Estilos en Moda, S.A.

En este juicio la entidad estadounidense Oshkosh B 8osh,
wx titular del nombre comercial y de la marca Oshkosh B 'Gosh en
ados Unidos de América, pais mismbro de la Convencion Gensral
eramericana  de Proteceidn  Marcaria y Comercial demandd la
idad del registro marcario OSHEOSH B’ G0OSH inscrito en
temala, por la entidad Estilos en Moda, Sociedad Anonima,
damentandose en el uso del nombre comercial Oshkosh B Gosh con

wirioridad a Ta soldad tud cfe La infractora ¥ e el
ocimientode la demandada de la ewistencia de dicha marca en
ados Unides a fTavar de la actora ¥y por teper inscritoc sy

bra conercial ¥ su marca en dicho pais con fecha anterios al
istro otorgado a favor de la entidad guatemalteca.

La santencia de primera  instancia declard  con lugar ia
apcion de prescripoidn interpuesta por la parie demandada y sin
ar la exepcidén de caducidad hecha valer por la demandada v sin
ar la demdanda entablada por OSHKISH BGOSH, INC.

En este faltlo, el Tribunal de primera instancia hizo
Leacion de las normas relaltivas a la prescripcion contenidas en
Cadigo Civil y en el Convenio Centroamericano para la
teccion de la Fropiedad Industrial, sespecificamente se
lamantd en el aArticulo 13508 del Coadigo Civil al estableer que
prascripcion extintiva se verifica =2n todos log casos no
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meacionados en disposiciones especiales por el transcurao de
afos contados desde que la obligacisn pudo exigirse y =i
consiste en ne hacer, desde el acto contrario de la obligacida

La parts actora RO no estar de acuerdo con ia gent
interpuss dentro del plazo iegal, recurso de apelacidn
segqunda dinstancia se  modifica el Falle y la Bala res
confirmando el punteo IT de la parte declarativa e la gent
apalada, es decir que declara sin lugar la axcepcion de cadu
v la revoca =n sus puntos I, IT y 1V Y £0Omo ceonseguencia dei
con Ilugar la demanda @rrtablada por Oshkosh Elpsh, Inc.

Dentro de las consideraciones de la Sala para modifica
sentencia de primera instancia ecstan que la prescripcién r
consumd en 2l presente &850, porque de acusrdo con el arti
1301 del Codigo Civil ¥ 4 de la Ley del Organismo Judi
{Decrato 2-89 y &44-90 del Congreso de la Republical), establere
nulidad absoluta, la cual POFr grincipios Jjuridicos no permits
2l acto se convalide pPor el transcurso del tiempo v pa
proteccidn legal comtenida en las dispozicianes expresas di
Corvancidn Genaral Interamericana de  Froteceion Marcari,
Comerociai, Pues sxiste probibicion legal de que se LS b
marca que reproduzca total o Pparciaimente wuna denominacion s0
amparada  por  la citada Covencisn. lLa  Sala estimd quie
@xXxcepciones de Prescripalon ¥ caducidad SArt noatoriam
improcedentes, parque la inscripcidn se hizo en  contravencid
leyes prohibitivas |xpresas, que 2s ura de las caracteristicas
la  nulidad absoluta, Y por  ella, puade  decirse gue
periudicados por @l acta  ildcito puaden en cualguier +ic
invocar la nulidad Y por lo misno, la prescripoidn no puede pLL
este vicio, ceualguiera gue sea ol tlenpo transcuwrrido. [ M= I
Qeurre con la excepcién de caducidad pues en 1a nulidad absolc
coma ya se dije, no existe un plazo determinado para el ejerci
de la accidn, razones wlaras ¥ suficientas en que se basd el
tribunal para daclarar la improcedencia de dichas excepciones.

La  parte demandada por no estar de acuerdo con i
sentencia interpuse Recurse de Casacién por motiwvos de fo
aduciendo que 1a sentencia recurrida contiense VIOLACIGN DE L
AFLTCACIDN IMDERIDS DE LEY @ INTERFRETACTON ERROMES DE L& LEY.

Considerd vinlado el articulo 1508 del Cadigo Civil YAa
segiin la demandada, ha prescrito el derecho de la actora
solicitar 1a nmulidad de ia marca ¥ aplicadeo indebidamentes
articulo 1301 del Codigo Civil por considerar que se trata de
cano de nulidad relativa ¥ que debid aplicarse of artionlo 1

del Coédigo (Civil. En cuanto a 1a interpretacidn errdnea de
iy, considera interpretado erronaamente o] articulo 14 de
Convencidn General Interamericana cia Frote &Gn Marcaria

Comarcial porgue la Sala Segunda de 1la Corte de Apelaciones
intarpretar el articule 16 de la citada Convencidn considers 4]
la  prohibicicn relacionada on el mismo  constituia upe "1
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profibitiva expresa” de las gue dan lugar a una nulidad absoluta.
Que wvista dicha norma en forma aislada pareciera  ser una
interpretacidn corracta de la misma, empero canjugada tal norma
con 1o dispuesta en el articulo 18 de la Convencidn citads,. se
desprends gque aquella probibicion da lugar a una peosible accidn
dudicial para declarar cancelacion o prohibicidn de usar una marca
o nombre comercial, esto quiere decir a la anulacidn del registro
correspondiente. Por tanteo, la prohibicidon del articulo 16 no
constituye una sy prohibitiva expresa y si la Sala la hublese
intarpretado correctamente, hubiera concludido en su resolucidn gue
o existia wuna nulidad absoluta, sino wna simple anulabilidad de
un negoeio juridico, nacido legitimamente a la vida Juridica.

En cuante a los submotives de Casacion alegados por la
demandada, la Corle Suprema de Justicia estimd:

Ty VIOLACIOM DE LEY:

l.a lesis del recurrente es inaceptable por cuanto gue el
daminiao sobre una marca, considerada por nuestra legislacion
como wn bien mueble, estd enmarcado dentro del derscho de
propiedad v por lo tanto no os una obligacidn ni puede estar
suiata a ftal precripcitn.

Comeg @s sabido el derecho de propiedad otorga a su titular la
facultad de defenderlo contra cualquier acometimiento, segin
patd preceptuado en los articulos 464, 467, 448, 4869, 470 del
Cadigo Civil.

For  otra parte la Convencidn Beneral Interamstricana de
o te on Marcairia ¥y Comercial en sus articulos 7, 8, 13,
16, 17, 18, 20, 21, 29, 30 y I1 establecen meridianamente la
orotecoidn gque 2l Estado de Suatemala debe al derecho de
praopiedad sobre wuna marca, calificando como prohibitivos
todos aguellos actos, inclusive los de competencia desleal,
gue tiendan a lesionar ese derecho sobre una marca regisitrada
con antarioridad en un asiado contratante.

Desd

2 La aptica que provesn las normas oitadas anteriocmenle
HE @ Wia que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones
actud o acltamente al haber aplicado el articulo 18 de la
Convencitn para fundamentar su declaratoria desfavorable & la
praesoripeidn gue intentd el hoy recurrente.

La conclusicdn es que la invocacidn del sub-motivo de
viglacidn de ley es incorrecia @ improsperable, lo cual asi
dabe declararse.

En cuanto al sub-motivo de casacidn por AFLICACEOM
THMDERIDA DE LA LEY, la Corte estimd:

"Para fundamentar el planteamiento de este supuesto vicio en
la sentencia gue se impugna, el casacionista alega que l1a
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autoridad recurrida aplicd indehidamente =) articulo 13501 4
Caddigo Civil, afirmando gque media ver el articulo 18 de

Canvencion General Interamericana de Proteccion Marcaria
Comercial indica que =l interesado pugde solicitar vy obten
la cancelacidn del registro de una marca, esta determina
claramente gque la palabra cancelacidn supone la extincion

wn negocio duridicn existente, dirigiendo su  razonamien
hacia la conclusion que el casacionista os tituiar de

inscripeidn marcaria cuya nulidad se promovid en el juic
subyacente ¥ que por lo tanto es anulable pere no

nulo.

Al respecto, esta Camara =stima que 1 tribunal recurrido

aplicd indebidamente el articulg denunciado, sino que por

contrario tuvo el acierto de seleccionarlo en vietud que 1
hechos tenidos por establecidos en el juicio da nulid
revelaron, de conformidad con lo digpuesto en la menciona
convencidn, gue la posterior inscriprocion y aprovechamion
de  una marca registrada  con  anterioridad  en un Fstat
contratants, en este caso Estados Unidos de America, resul
BET Un negocio duwridico contrario al osden pablico ¥ a norm:
prohibitivas expresas coma las ¥a indicadas en 1ines
anteriores al enfocar al sub-caso de violacion de Lasy .

La consecuencia de la conviccion a la gue & llega con ¢
analisis comparativo de lo actuado por el Teibunal dimpugnadc
Y 1o gue sstablecen noraas de suesbro ordenaniento civil

del derecho marcario gquectenalteco, e srtimar que @l wviciao ¢
apli itn dndebida de la ley es ins Lente ¥ por lo tanto
la cesacitn que se pretende no puade olorgarse.

Regpectoc al sub-caso de INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY, 1
Corte Suprema de Justiclia estimos

“Sostiene el recurrente en relacién a esta sub-motivo gue 1
sentencia de la Sala Seqgunda de la Corte de apzlacione
contiene interpretacidn errdnea  del articule 16 de 1
Convencion General Interamericana de Frotaccion Marcaria
Comercial, alegando gue aunque el examen ailszlado de tal noras
1leva a estimar como correcta la interpretacidn consistent
@n gue conltisne una prohibicion expresa, ello se desvane o
correlacionada tal norma con el articulo 1B de La mism
Convencion, es decir gue no se trata de usa norma prabibitiv,
@xpresa sino de una disposicion que conduce a ia arsulabilida
de wn registro marca-io.,

El anterior razonamiento no se ajusta al recto san tido

articulo 16 de ia Convencion mencionada, por cuanto que ta)l
norna es expresa al usar el términoe probibicicn, refiridndos:
al uso o registro de usa marca registrada con anterioridad e:
Cualquiera de los Estados contratantes, como sucede en e
CABO que se analiza. La wateria sobre la gue wversa 1
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wonvencion citada, convertida en ley de la Republica, la
sitda de conformidad con los principios del Derecho
Internacional Frivadao, en el d&mbito de una ley de orden
pablico y por lo tanto cualguisr vielacidn a la misma resulta
sar contraria al arden pablico, en cuyo caso queda afectada
e nulidad absoluta tal como lo dispone el articule 1301 del
Codigo Civil. Adends, la significacion del articulo 14 de la
Convencidn an concurrencia con lo establecida por 1los
articulos 7, 8, 18, 20, 23, 29 ¥ 30 de la misma conduce a
establecer que tiene la categoria de ley arohibitiva exprasa
quedando  por lo tanto evidenciado que acarrea nulidad
abscluta & imprescriptible todo acto o negocio gue le sea
conlrario. L sintesis, la sentencia ismpugnada de casacion
adolece del! vicio denunciado, por lo gue deviene improcedente
La impugnacisn intentada.

La doctrina que sentd la Corte Suprema de Justicia en
@ste caso fues

"El registro pasterior o8 una marca previamentle inscrita en
otiro Estado sus criptor cle la Convencidn Genaeral
Interamericana de Froteccidn Marcaria y Comercial, adolece de
nulidad absoluta y por ello su cancelacitn estd determinada
por el articulo 130! del Cddigo Civil®.

Este caso constituye wun caso de nulidad absocluta de un
registiro marcario por haber sido otorgado en

cotravencion a normas prohibitivas expresas contenidas en el
derecho comtn vy en la Convencion Seneral Interamericana da
Froteccidn Marcaria y Comercial. Enn el mismo concurcen los
elementos gue caracterizan a la nuliidad absocluta, como lo =s
que es imprescriptible e inconfirmable, asi como que puede
581 dnvocada por cualguier persona inieresada, con 1o cual se
confirma que los registros de ocuwalquier modalidad de derechos
de propiedad industeial atorgados  al  ampard de  rnuesitra
legislacion ordinaria y de convenios internacicnales coms en
este caso la Convencisn General Interamericana de Froteccidn
Marcaria y Comercial gozan de proteeccidén legal en los paises
slgnatarios de la misma, aungque no estén inscritos en el pais
en donde se doemande la nuiidad, constituvendo actos nuelos los
registros clprgados en contravencidn a dichas normas ¥ por lo
misng la accion que se deriva de osos derecho os
imprescriplible e inconfirmable.

50 No. 2:

icig (hrdinario Moo 40391 Moltificador 3o. tramitado ante el
zgado Cuarto e Frinera Inats a del mo Civil de Suatemala
- medio del cual la parte actora, 5 Tiger Corporation,
tidad da los tados Unidos de América demandd

nulidad de los registros marcarioss:




52

gar, ragistro 41332 folio 408 librg 97

2y Asicstiger y Disefo, Reg. 51943 folio 325 libreo 114

g ¢

3 folio 333 itibro 84

31 Disefo de fandas, Reg, O

4) Asicstiger y DiseBo, Reg. SO748 folio 137 libro 1103
9 Licencia de uso de la marca Asicstiger Reg. 41332 folio 207

Libeo 97 de Marcas.

La parte actora fundamentd su demanda en la inscripcidn de
denominacion social, Asicstiger Corporation, en Estados Unidoe
América desde el 7 de julio de 1781, la cual al ser Guatem
signataria de la Convencién Beneral Interamericana e Froteco
Marcaria y Comercial gorza de proteccion legal en nuestro pais
necesidad de registiro previo.

(A icitud de la demandada, el Registro de la Propie
Industrial de Guatemala inscribid las maircas  oitadas, las oua
reproducen el nombre comercial de la actora, -razoén por la c
#sta solicitd la declaracion de nulidad absaluta de die
regisiros, ya gue los  mismos se hicieron contraviniendo
prohibiciones expresas de la Canvencion General Interamericana
Froteceidn Marcaria v Comercial .

La parte demandada cantestd en semtido negativo la demand.
interpmusa las excepcionas perentorias de:z

alta de medor derecho de la actora para demandar la
rlidacd pediday

1)

2) Prescripaidn, e
B3) Ilagitimacidn procesal de la parte demandada.

El Tribunal de primera instancia al dictar ia sentencia
declards
I} Con lugar la excepcidn perentoria de falta de major derecho
la actora parsa demandar la nulidead pedida en relacidn a La mar
Asicstiger, inscrita al ndmerso 431337 folio 438 del libro 27
marcas por ser este registro solicitado en  fecha anterior a
congtituciétn de la actora.

EL bribunal aplicd adecuadamente la ley al declarar con lug
@RCepcian, ya gue La fecha de registro de la mar: Asicstig
favor de la demandada, se hizo con focha anterior a
ipeicon de la denominacion social de la actora, razdn por
se declard con lugar la excepcidn, declaracidn que también
@s aplicable a la licenciad de usa.
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Il} 8in lugar la excepcidn psrentoria de prescripoidn interpussta
por la demandada argumentando que “la excepcidn de PRESCRIFCIGN
puede ser interpuasta como excepcion perentoria y gque la parte
demandada interpuso dicha excepcidn al contestar la demanda, la
oial  fundamentd en base de la norma contenida sn el articulo 287
del Convenio C2ntroamericane para la Proteccidn de la Propiedad
Industrial. For la otra parte la accidn de nulidad fue planteada
por la entidad actora wiilizando como fundamento la vioclacion de
la disposicidn contenida en el articulo 14 e inciso b)) del
articulo 16 de la Convencidn General Interamericana de Proteccidn
Marcaria y Comercial, por Lo que la accidn de pulidad no es una
accion eivil proveniente y fundada =n la aplicacidn del citado
convenio Centroamericanc para la Froteccidn de  la Fropiedad
Industrial ¥y en razdn de ello, por lo gue la norna contenida en
gse cuerpo de leyes en relaciodn a la prescripcidn no es aplicable
al caso bajo examen. Que la Convencidn General Interamericana de
Fratecoion Ma-caria v Comercial, aprobada por el Decreto 1587 de
la Asamblea legislativa, la cual en su articulo 14 da protececidn
sin necesidad de registro on Guatemala al nombre comgircial de 1a
entidad » gue como tal se considera su denominacidn gocial, ¥y en
su articulo 14 inciso b} prohibe expresamente el registro de una
marca gqua imite o0 reproduzca total o parcialmente un nombre
comercial. (Que durante ¢l desarvrolleo de este proceso ¥ duwrante la
dilacion probatoria se acreditd por parte de la demandante la
existencia de su denominacidn social Y por ende con el nombre
com@rcial  de la actora la existencia e incorperacidon de ASICS
TIGER EORFORATION. Dicha situagidn consta en el testimonio de la
asciritura piblica namero ciento trece, autarizada en esta ciudad
2l trece de febrero de mil novecientos noventa y ung ante los
oficios del notario Juan José PFufoz  Valdés que  contiene la
e@scritura de incorporacién de la citada sociedad Y sus estatutos.
Ademds 2l registro de las marcas inscritas en el FRegistro de la
Fropiedad Indystrial de las siguientes marcas: ASBICSTI R Y DISERD
inscrita bajo el nidmero cincuenta y un mil novecientus cuarenta vy
tres, folio {rescientos veinticince del tomo ciento quince de
vegistro de marcasy DISERG DE BANBAS, inscrita bajio el aomsro
treinta y tres ail dosclentos treinta ¥ tres, folio trescientos
cincuenta y tres del tome ochenta Yy uno de registro de marcas;
AGICSTIBER ¥ DISERD, dnscrita  bajo el nGmero  cincuenta mil
setecientos sesenta y oche, folio ciento treinta y siete del tomo
clento trece de ragistre de marcas, se hicieron en contravenocion
de la prohibicion legal sxpresa contenida en el articulo 16 inciso
by de la citada convenaion Interamericana, que prohibe el registro
de marcas que imiten total o parcialmente Wl nombre comsreial
srotegido por la Convencién en este caso ASICS TIGER CORFORATION,
sor lo gdue dichos registros a cuye tenor carresponde aplicar el
articulo 4oc. de la Ley del OSrganismo Judicial que @stablece l=a
wliclad de pleno de Iy de oualguier acto que se realice en
montra de norma probibitiva expresa, asi como tambicén lo dispuesto
sor el articule 1301 del Codigo Civil que establere la nulidad
wsoluta del negocic jurdidico, cuyo ohieto sea contario al orden
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publico o leyves prohibitivas BXPIrEsAsS, por 1o gue la  nulic
absoluta de los registros antes identificades dabe de =
declarada con lugar, ya que comQ se considero, el registro de 1
marcas identificadas anteriormente sclicitadas por la enticg
P lmay s, Sociedad AN i ma He realizd  wn contra de norn
prohibitivas expresas, popr o que deben ser declaradas est
insoripeiones come nulas de pleno rrachio, eliecutadas en Fraude
ley v an consecuencia no pueden ser revalidadas por ! transcur
del tiempo, por lo que a tenor de la ley debe hacerse
declaracidn gque en deraechao correspanda .

TIX) ®in lugar la excepcion perentoria de ilegitimacion proces
de la parte actora intarpussta por las demandadas, fundamen téndo
Tl Tribunal en "Oue la repiblice de Guatemala ¥ los Estados Unid
da América san paises miembros de la Convencidn Gener
Interamericana de Proteccitn Marcaria ¥ Comercial v gque la acto
acredi Lo duran te 1a dilacidn probatoria [EANS exiztencia
incorporacién  en el FEstado de California, Estados Unidas
Bindrica con el testimonio de la escritura pablica ndmero treo
altorizada en esta ciudad 21 trece de fabraro mil nowecd
naventa y uno ante los oficios del Netario Juan Jesd Mufoz Vaids
hallandose por consiguiente legitimada para actuar en e
proceso, y en consecuencia legitimada para ejercer los derechos
privilegios que la citada convencidn otorga, lo que hace evidaeni
gue la  excepcion e ilegitimacion de 1a parte demandan
interpuesta por la demandada, ARlmava, %Sociedad Andnima debe =t
declarada sin lugar. Articulos 1, 14 ¥ 15 de 1la Convencit

Interansericana de Froteccion Marcaria v Comercial.

IVy  CON LUGAR la demanda promovida  por la entidad Gsi
Corporation, en oonsecuencia nulas las in
de las marcas inscritas en el HRegistira de la
Fropiadad Quientess

L) Bsicstiger y Disefio, Reg. 51943 folio 325 litro 114

2) Disefio de Bandas, Feg. 33233 folio 353 libro 81

3) Ainic

igar y Diselo, Reg. 50768 folia 137 Libiro 113

0 se debs librar e
rapi edad

Uocanced
spondiante al Re

ordendndose @
despacho cory
Industrial .

ACLORE para cuyxo et
istro de la

En  este procesa, &1 Tribunal al dictar la sentencia
acertadamente aplicd las normas relativas al mismo contenidas of
el Codigo Ciwvil, en la tey del Organismo Judicial, asi como en @
Conwven ile] Gieprrearral Interamericana dea Froteceisn Ma caria
Comercial, desestimando las normas del Convenio Centroamerican
para ia Froteccion de la Fropiedad Indusrial aon ge las demandadat
fundaron la excepcidn de Prescripcidn por no ser aplicables a
casc concrefo, reconociéndale proteccidn a la dencminacidn socia
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¥ al nombre comercial de wuna sctidad debidamente inscrito en un
pais signatario de dicha Convencidn aun cuando en Guatemala no se
encuen tira insaritog Y ecalifizando de nulidad absoluta 1oz
registros oftorgados en contravencidn a dichas normas, aplicando
adecuadanente Lla ley vy declard con lugar la excepcitn pesrentoria
de falta de sejor derecho de la aciora para demandar la nulidad
pedida en relacidn a la marca ASICSTIGER inscrita al numeroc 41332
folio 438 del libro 97 de marcas por haben inscrito esta marca
con fecha anterior al uso del nombre comercial de la actora, v en
splicacidn del derecho de prioridad que le asistia a Ia demandada
en relacién a s=sta marca, aplicable también pars el caso de ia
Meencia de use. Azd smismo en ol numeral T1) declard sin Iugar la
SxCenRcLon parantoria de FRESCRIFCION interpuasta [l=1 las
demandada, aplicando las normas adecyadas de la Convencion General
Interamericana de Proteccion Marcaria ¥ Comercial, de la Ley deil
Drganismo Judicial y del Codigo Ciwvil ¥ Lifice el hecho de la
inscripcidn  de  las marcas  objete del proceso  como nulidad
absoluta, desestimando la norma del Convenio Centroamericanc para
la Froteccion de la Propieded Industrial en que se fundamentd la
demandada para intarponer la 2xcapeion de pres Lpeidn .

@

=

For las  argueeniaciones y andlis  Juridice gque hizo ol
tribunal en este process, soy del criterio gue esta sentencia fue
Tictada en estricto apege a  la ley, interpretande y aplicando
acertadamente las normas de la Convencion General Interamericana
te Protaccidn Marcaria v Comercial, la tey del Organisme Judicial
el Cadigo Lhivil v no las Jel Convenio Centroamericano para la
roteccidn de la Propiedad Industrial, por no ser aplicables al
IGBO COndraho.,

¥ al

TR TaNTO: Ezta Sala, con base =n lo considerara y leyes citadas
1 resovier, I) confirma los numerales romanogs resolutivos 11,
Iy ¥ Vi, parcialmente L numaral  IV) Literales a) » )
2l suboumeral 1i. TT) REVOCA la sentsn apelada, en o numeral
amano 1) ¥ resclviendo derzchamente daeclarazs sin  lugar 1a
X apoi [reat toria de Falta e meior derec 1 de la actora para
emandair la nulidad pedida, IZI) REVOCA parcialmente la semtencia
Addy @0 sn numeral romano resolulive IV en Lo que e refisre a
a literal b) del sub-numeral i) ¥ tresolviendo derschamente,

1 Hin fugar la demanda promavida @n via La por la

A

nt wl Asiag Tie Lorporation, por nedio de sus s Htant
#gales. en conkra de las ontidades Almaya Sociedad Andnima vy Yoma
Tnoricta

soniadad, Anonina, o0 cwanto a la marca Disedo de Rancda
i al nGmera treinta y tres nil doscientos L wmta ¥y tres, foliog

ntocs cinc ita ¥ tras del tome o Libro ochenta ¥ owno del
aglstiro de dal Registro de la Fropiedad [ndustrialy IV
la sentenc apelada, 2n el sentido de gue se declars sin
denanda promovida por la entidad Asics Tiger Corporation,

gt
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par medio de sus representantes legales, on wia ordinaria, en
contra de las entidades Almaya, Sociedad Anonima Y Yoma Sociedad
Andniima,  en cuanto A ia inscrripeion registral de la marca
Astostiger, clase weinticinco inscrita an el Registro de la
Fropiedad Industrial bajo el numerc cuarenta v oun mil trescientos
treinta v dos, folic cuatrocientos treints ¥ ocho, del tomo o
libro noventa y siete de Marcas, por las razones consideradas.
Esta da abarca  tambidn la licencig e uss sebre esta
marca, otorgada a la sntidad Yoma, Sociedad Anenima,

Fesumiando., podesos dec que Ta Sala modificd la sentencia
al declarar sin lugar la demanda en cuanto a la inscripeidn da la
marca DIBERD DE BAMDAS por no tener ndnguna relacidn con el nambere
fomercial de la actora en base a la tual se tundamento la accidn y
de la maica ABTCSTIGER, registro numero 41332 folio 48 del ibwo 97
BOr ser anterior a la coenstitucidn de la parte acltora, aplicable
tambidn 4 la licencia de uso oltorgada por la demandada, Yaoma, S.A.
¥ se declard con lugar la demanda al declarar nulas las
insceripciones de ias MmafFcass -

ABICSTIBER ¥ DEISERO. registra ndmerc 51943 folio 225 lioro 115 y
ASICSTIGER Y DISENO, registeo HO76B, folio 137 del libro 113

marcas por haber sido hechas en Ccontravencidn a las narmas
Convenaian Gereral Intaramericana de  Froteccion ffarcaria y
Comercial ,

€AS0 NUMERO 3:

Juicio Ordinaria numero pPrope Motificador Seqgundo tramit arrte
el Juzgado Séptimo de Frimera Instancia del Ramo Civil. La parte
actora, GIORGID ARMAMI CORFORATION, entidad con sade sn la ciudad
de Musva York, Estados Unidos AmRrica,  demandd  la  awlidad
absnluta  del regi DAl ¥u] X} . ARMAMDT  dinsorito en el
Registero de la Fropiedad Industrial bajio el maimesa 5 foalic 500

(W

del libro 114 ds Marzas, el cual ampara productos comprendidos en

la clase 2% de 1la romenclatura oficial M Caria,
exattamanle su nombre comercial ¥omor ocontra i 1
Convencidon Gereral Interamericana de  Protec
Caomercial, wa tue por ser la aclora wna entidad con
s iado 2 Llos Estados Unidos de Ame » B0 denominacion
goza de proteccidn legal an Guatemala a tenor de 1o gque se
establece en dicha Comvercidan. EBEo este Procesa la parte demandada
no contestd la demanda ni se apuso a la misma v por 1o misng no
ofrecid prusbas, habidndosele declarado rebelds, El Fribunal
i i lugar la demanda considerando que o la conslancias
procesales 1a Par ke Aaciora et ningan momer b demos brd de
conformidad rcon  la ley tener inscrito en a1 Registiro de la
Fropiledad Industrial, Ta marca GYOSGI0  ARFANI CORFORATION
secuela del proceso no se nralxd tener la i i i
Eola nudidad absoluta de 1a reforida marca,

[ reproueie
5 Nidrmas e La

durante la s
activa para poder [r3=]
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Vemos como el criterio de s=ste Tribunal es totalmente difersnte al
de los dos «asos anteriores, ya que no se interpretd ni aplico en
toda St extensidn las NI Emag der la Convencion Gerneral
Intaramericana de Proteccidn Marcaria y Comercial v el Juzgador
hizo apilicacidn de la ley nacional al considerar que la actora no
taha legitimada para pedir Lla nulidad absoluta de la marca
GIORGIG ARMANDI por no tener inscrita su marca (vemos que aqui
tambign se interpreld inadecuadanente, ya qgue e estaba pidiendo
la nulidad en base a la adopcion de su denominacidn social gue
congtitiuye su nombre comercial, GIORGIO ARMANI CORFORATION ¥ no
en base a la marcal &1 2l Registro de la Fropiedad Industrial de
Guatemala. Aforiunadamente, la Sala, con mayor conocimiento de la
iegisiacion aplicable al pressnte caso, al dictar sentencia de
sagunda instancia revocd la sentencia apelada vy declard CON LUGAR
la  demanda  entablada par Gigrgio  Araani Corporation ¥y en
consecuancia MNULA la inscripcidn o registro marcario GIORGIO
ARMANMDI, dnscrito al admero 32620 folio S00 del libro 116 de
Marcas.

i

Las senlencias citadas se agragan como anexos, &, B, O,
By, E ¥ F.
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V.

CONCLUSIDNES

En nuestra 1 @l da propiedad

industrial se consideran

El derecho de propiedad esta constitucionalmente
garantizado vy al ser 1las marcas y las distintas
madalidades de derechos e propiedd industrial
considerados bhiene muebles, gozan de protecoidn legal.

Guatemala cuenta con legislaciaon abundante para la
proteccidn a los derechos de propiedad  industrial,
aungue  las sanciones que eegula son muy leves, lo que
tausa la no cesacidn de acciones de compeltencia desleal.

l.as causas  que sefala la Convencidn General
Interamericana de Froleccion Marcaria y Comercial
para  pedir la cancelacidn de un registro marcario
constituven actos wviciados de nulidad abscluta ¥y por lo
tanto son imprescriptibles.

Las acciones civiles que se derivan del Convenio
Centroamericano para la Froteccion de  la Feapiedad
Industrial son prescriptibles v constituyen actos
viciados de nulidad relativa o anulabilidad.

La cancelacidn de wina insaripoidn

s@ ige por las narmas del dorecho comtn cont
el Codigo Civil ¥ en la Ley del Qrganismo Judi

La tendencia actual a nivel mundial ez la formacion de
Blogues comerciales ¥y la  @liminacion  de bharreras
comerciales ¥y  cono  consecuencia, la  wnificacion  de
norkas que Llendan & brindar mavor  prote an & los
derechos de propiedad inteleclual .

Ultimamente los Tribunales de la Republica de Guatemala
harn dictada sentencias en procesocs gque han tenido por
obiatlo la can atidn de wun e LI marcario, aplicando
rnaormas del dergcho comdn y convenias internacicnales en
tricto cumplimiento & las normas aplicables a cada

L&
caso conceebto.

Adends de las conclusiones enamaradas, deben agregarse
conclusiones Lncorporadas en @l prasente tirabaioc.
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ANEXD "¢®

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AREPUSLICA DE GUATEMALA, C. A.

CASanIiN 73-93

FECURSC DE CASACION INTERPUESTO POR_DANIEE ELINS HMALOLIE

 FERNANDEZ, EN_REFSESENTACEION DE ESTILQS EN MOLA, SOCTEDND

ANONIMA

DDCTRINA: .

El registro poalorosr de ana marca previamenbe aser b oo

L Cabao sune v ot de 1a Mt e e et

ITnkeramar ivana de Protacsisn Marcarya y omare 2 b ooaddm e o g

rulidad absoluba y por allo gu cancelacidn e=ha deteraiaiia

por al arlicalo 135301 del Coadigo Civil.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \{"{“‘
REPUBLICA OF GUATEMALA: C- A, AN
HOJA UNo, ?
BN/

CASACION NUMERO 73-93

| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Bunatomata,

dircishis de marze de mil novecientos noventa y cuakbree.

Se tiene a la vista para resclver ol recurse e casae, an

interpuests el veintinueve de  ulic de mil newverisnbos

nsventa ¥.tres, por DANIEL ELIAS FMALOUFE FEFMAMDEZ . auion

tompareqié en repregsentacitn de 1a entidad FESTU.0S FN 1400,

SOCIEDAD ANDNIMA, en cantra de la sentencia dis tada nper la

Sala Seaunda de la Corte de Apelaciones el chies do o puni. dir

mil povecientos noventa y tres, rentro del duicio crdinarcin

que s¢ tramitd en el Juzgade Seéptimo de Primoera Inalaweia

Pavil, sdenbifirade oon 81 fdumerss weIntie b e omal e g aato

cuarenta y siete, netificadoer primero.  £1 resurronie

compgarese ausiliade oor los Abogades Gustaves fb.tfo flral lana

Fartilta y Allan Sergio Domingues Niaz, Dal estuwtis rla)

expadiante se cstablece 1o gigurente:

1. ANTECEDENTES:

1. Leos senores Salvador Auuuslo Saravia Tant:lle ¢ ogoe!

Anael Arriola Tofific en represenctacidn de OSHE OSH 17 rH,

INC., comparecigron ante 81 Josoads SERT mee  die S merr

Instancia del Famo Tivil a demandar, =n jitcio cedinarie., la

rnulidad de la inscripcidén de la marca (ISHRLOSH D'GOSH, a la

entidard ESTILOS EN MUDA, SUCIEDAD ANUNIFA, g1 barnb ge

teclarara la nylidad absoluta de a SRy ine LA o ks brom (I

la marca 08HKGCSH R'ANSH, efactieada a Yaver de EST(LN5S BE
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MODA, SOCIEDAD ANONIMA, por estar formada dicha marca por

fod> el nombre comercial de OSHYOSH BIBOGH, INC,. aue tiene

Su domicilio en los Estddos Unides de América y se dedica a

la fabricaciin vy comercis de productos o mercancias e la

propia rlase a gue se destina la marca OSHEOSH RPANGH

relacinnada, Se solicité asimisme, ordenar la cancelacisn

inmndiata del registro-marcario OSHFQSH A'GOSH, identif:<ads

con el ndmers cuarenta y ocho mil seiscientns -ineco (ABENS Y,

folin doscientos cuarenta y dos {242), del tomo cienta cuakrao

C104) de Frgistro de Marcas, en el Feuistro de la Praniedad

Industrial de la Repdblica de Guatemala.

2. En virtud de na haber comparecida la parte demandadn, se

tuv  gor  contestada  la . demanda en , s2ntido negative,

continudndose el juicin en su rebeldia. Postaericrmente la

parte demandada presentd - un memorial tnterponiends

excepcionga perantorias de prescripcidn y cacdue fdad.

Tramitado el nrecass se dietd gantencia el cualreo de julic de

mil novecientas noventa y dos declarando: "I Con lugar la

Excepctdn da Prescripcisn intarpuesta por la parte demandada;

IT" qin lugar la Excepcisn de Caducidad hecha valer pir la

entidad damandada entablada por OSHEOSH B7GOSH (NG, por ansd e

de su representante legal, contra la entidad "Estilos on

Moda, Sociedad Andnima™; IV) Se sondena al pago de las tostbas

fel presente uiciu a la entidad demandantaz.”

II. RESUNEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA
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. Casacién No. 73-93 interpuagsta
92 por Estilos an Moda, Spoi
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Anénima, a través 295'
AEPUBLICA DE GUATEMALA, C. A Malouf Fern&ndez.

HOJA DOS.

-

noevecientos noventa y tres, la Sala Segunda de ta Corte de

Apelacicnes dickd sentancia reselviento: . COHFTEMA

punte I1 de la parte declarativa de ta sentencia apelada en

suants deslara SIN LUGAR la EXCEPD 10N de CANICEDAD hacha

valer por la Aptidad ArmAandada; v 1a FEVINN on gns ke M1

IIT y IV* de la misma parte y @n sonsecuencia, DRLLAFAI A-: -

TON LUGAR la demanda entablada poY  la entidad  TOSHHODGH

B?E0SH, INC., por medie de sus Mandatarica Judic ales

SAIVADOR AUGUSTO SAFAVIA CASTH LO y MIGUEL APISEL. ARF LA

COFIND, en eantra de:s “ESTILOS N MODA, SO TFNAD AMONIMA™ y

consasuentanente NULA de plene daracho La EASCripsian o

registro marcaric: "oshhiosh VB oRDSHY, dngertts al pumera

"cuarenta y ocho mil seiscientss Since  C4FENSr, foban

'Tdoscientos cuarenta y dos' (23439, del Lilirey ?=gnnten cparre?

(I04) de Registro de Marcas a favor de "ESTH 08 peE mba,

SOCIEDAD ANDHIMAY v para 21 piecto dentro de tercaro gia e

estar firme 21 presente falla debera librarse despacbee o

comunicacidn nertinente al FERISIFD DE LA PEORISDAD

INDUSTRINL BE LA FEFUK.IEA DE BHATEMALA, adwuud dnct,se . cpiia

vertificada del presente fallog B3 -Se woandena en ceet A oa

"ERTIL.OZ EN MODA, SNCIERAD ANOMIMA™ ;. NOTTIFTONFSE, , &

La Sala considerd: “A-) -Las EXCEPCIONES dr "FFESCFIRT [ome

y "EADUCIDADT a criteric de esta Sala S0 aotar L Adesnge

imnrncadentas. pues en el presentes CaSo, S8 demanda la

J
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nulidad absoluta de la inscripcion de la marcs "QSHLOSH. ]

B'G0SH" efectuada en el Fegistro de la Propiedad Industrial

de ta Fepublica a favor de la entidad "ESTILOS ENM _MODA.

SOCIEDAD ANDMIMAY, porque se(un asegura. la actora, dicha

inscripocidn se hizo en contravenci4n de leves prohiliitivas

Bxpresas, que B8 una de las caracteristicas de la pulidadl

ahsatuta, y por etls, rgu,e&e gacirse gue los perjudicados por

el arts ilicito pueden‘én cualquier tiempa invocar 1a nulidae

Y por io misms, la PRESCRIFCION na punde purgar este vicio,

cualquiera que sea el tiempe transcurride. Lo misme scurre

con la EXCEFCION DE CADUCIDAD, pues en ia nulidad absoluta,

cemo ya se dijo, noe Pxtste un piazo determinade para el

2iercicio de la accidn, razones claras y suficignlas en gue

S® basa easte Tribunal para deslarar la improcedencia o |

dichas exceprinnes.

B-) -El articule 3o. del Decretao 1762 del Conurese de la

Repiblica, vigente al tiempo de la prasentacisn de ia demanda

y actualmente sustituido por el 4 de la Ley de] Orgyanismo

Judisial  (Desretos 2-83 Y 64-30¢ deal Congreso  da _la

Bepiublicas, disponen que son NULOS los actos ejecubtadus

“ontra le o diepusato en 1a ley, salve log cagss qun gn . ella |

mismA se ordena su validez, y esta norma de URDEN FUBLIGH =14

refiaere a toda <lase de actng qure puedan producir Ly ofocka

mridico, pues las disposicionss Jegalos i badas chaborma g

claramente o) grado de ilicitud que vicia el acte v [rsioca
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o4 por Estilos en Moda, S.A. a
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NS B
la faulidad de plens derecha, pracisammnfe onrgyes,

P

HETrSigan un resuitade prohibido per el or ganamisnts puridien

woanntrario a #@l se considera Bjesutayine pn frawie e lew; v
.

faxr otra parte, @l articule 16y imisma b ode la CONVEN [0

INTERAMERICANA  DE LA FEOFIEUAD  DE MART OGS ¥ Mt 1

NOMERCIALES, relrbrada en Washington el veinte de ferhrer.. de

mil nevecientos veinfinmeve, aorsbaca  per la  Acamh])an

Nacional.i-.egislativa de la Fepdblica de Sastamal 3 por Davrate

1587, westablece "la prohibicism e uBAr,  registrar

deposi bar una marca sty @lemants distinlive ovtneipat eote

farmads por teda o en parte asem ial del feanhr s e . ralt

legal y anteriormente Adrptade ¢ usards feg cabra pee s

natpral o uridica, dimiciliada o establecida e U P e &y

de los Estadss contratantes Y dedicada a4 1a Tabricacion o

CORBroLs de praductos ¥ meyrcancias de 13 propia < lace a A

52 destina la marca, Y Bn el prasanke came, el oepoadse. e

lasg aztuacisnes, frente a las nareag citadas y onaligsagoys o

fineas anteriores, se dasprende gue, durante i DAY L i

prueba del juicio gueds plenamante probade tiue la e Lave g

"OGHKBSEH BUG0SH, (NG .Y es una ent:riad mercanyii, aatabilo. aedn

¥y demiciliada en el Ewvtade de Dolawrre, Eataito, by e

Am@rica, caya razén social wstamta legalmertin rlagdn wt e s

veintisels de felirero de mil Hoveientss treinta 3 siske,

segin Lo desuestra con la cArkyfrcacidn e Eareiietla e gt

Secretartc dei Estado de Delawsre, Suiadon Uit das the mnpr 10 o
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de* fecha veintidds de noviemhre de mil nove<ientos achenta ¥

nueve, debidamente traducido y protrcolizads en escritura

pihlica nimers "noeve®, awtarinada e esta ciudad, a dier de

eners gde mil noavecientos moventa (folics "sienke sahent

FLAMO a2 Yoaiantoooahanta v cince (1A% da 1a niera deo primera

fnstAanciat, en o donds conska g i dencapi nac i S Tereal o rashn

ety al ea MOSHIIOGH RPEOSH, INCL Lla snal o se o dAedica, oa la

fahricacifn de rona de distintas rclases vy estilos vy, ~uvas

artividades v sarvicinsg mersanbiles son similares a los fue

Amprara v odistingue la marra impugnada tclase "veinticinoae™?t,

S80S rmpraeba con 2l Yertificade de Redgrstro diz arsa oe

Fatrica, extendide nor la Oficina de Fatentes e s Eabarhas

Unictas de Amarica con fecha tregce de teeviambre e @1l

nuesscientos nohenta vy nueve, pratocclade e ascoritura panlica

nimarn "cienta treinta y cince™, autorizada en ia ciudad de

Buatemala ei dia veintiochn de diciemtire de mi! nove: igntes

rcebanta y nueve, por el notaria MARIA DE LS ANGELES BN TLLAS

LE PUTHALTER ifolios "cientoe treinta y siete" a "eient-

cusranta y des™ (1U7 a 1457 de la primera pierzra de praomers

irsTanctar, asi como el uso y redistro en duatemala por parte

e la demandadas "ESTILOS EM MODA, GOCICDAR AMYHITHA", e 1a

marca "OCA0CH FIOOGH", inscrita a su favar @n el Frygistres e

ta Propiedad [ndustrial al ffimers “cuarenta y  vwIh oMt

=esscientas cinea” GBROSYT, folio Y“degcientes suarpnbta woetes

roa2y del litrn "sienbs caakre drl Fegistre de MaroAas, faoe
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96 Casaclén Mo, 73-93 interpuesta
? ‘por Estilos en Moda, Socledad

. Anénima, a través de Daniel
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Elias Malauf Fernfandez.

AEPUBLICA DE GLQ‘I.EMALA. [ A- HOJA CUATRO.
Sy s}
1

N .
e
% proivilos camprendis dos en

w
ampara v rictinyue

“weinticinen" e la neomenclatora ofici vigente

“suarenta ¥ orhn™ de la nrimera piera e nrimer.s tnetane [T

cuyn elements diStintive orincipal ests formacds nar 21 moniire

vewrgrclal o pazdn g

tal aue la corragponde eseiosivanent s o

la parte Asmandants, e antoras vinf{ormidad can baog arbictor

[, 1% v 16 de 1a Convencidn Intaramericang o 1a Praocbes 100

id2 Marran v Nombres Momercialasg ya ~itacdy v on tal virioe, as

evitent, 21 derectis que le agiste a la narte Aclea o, dada ta

ferha de su dascripoian Jogal en las Estades e e

Andrica. D8 ahi gue la accidén de nnlidag oue hace valer la
— iR

artura e precedente, dahidndosn sen CONSernanc 1A, orpdngar la

caacelacidn de ba marca fISHEDSH RTSOGHY, jinacrita a Taver de

"ESTILOS DE MODA, SOIZIEDAD ANDNIMA®, asi  come los RMEY

propunciamientsns an derecho pertimentes.”. ..

IIl. MOYIVOS ALEGADOS POR ElL. RECURRENTE

El recurso gque se concce ha side interpussta ooy mol rves e

17

fonds, asi:

a?r Con base an el subcass de procedencia contenigo ey el

intiss 1o, del articuleo BLL del Dadips Froeowsal Fivl! v

Mer<ank)l, oor contpomr la sentes.i1a renilr e gk MEIMCET Tt (el

LEY;

by Zen base en el subcaso de preeedencia “oentenidx oen el

ireziss 1o del articublo 21 ded Chdige Froacemeal oo sq - v

Mercanbtil, oor contensr la senbensia Vocoeeq (e (i HOE IR SN
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INDERIDA DE LA LEY;

o wan base en el subhcaso de procedencia contenides en el

inc1s0 1o, del articule, €21 dal Cidige Procesal Tivil y

Mercantil, por contener la sentencia recurrida @l vicio de

INTERFRETACION FRFONEA DE LA LEY.

VIDLACION DE LEY

E«ous> el casacionista qle <on relacidn a dicho subcaso, e

censidera violade gl articule 1508 del Céddigo Sivil.-

Manifestd @l recurrente gue estad plenamente demostracdo, gue

la udemanda fue presentada por el actmr el dia.lres de aussho

te mil novecientos ochenta y nueve, o spa un poco nAs de seldn

aves de reailstrada la marca OSHKOSH B?!GOSH, que en asta

sankido la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, eish

aplicar el articulo 13508 del Cadigs Civil, ya que dJde sobra

transcurriermrn los cinon afins que déste serala para gyue se

verifinue la prescripcidn, due a}! nn haberse ospueatas A la

insiripolath e la marca en el momento procesal oportune,

habiends fraonscurrtde log cince aios gue sefala el [ddige

Civil en e} articule 1508, contados desde @l monegnts @n gue

la <bligacidnm pudo exinirese, ha prescrita su derecluw >

golicitar la nulidad de la marca.

b inad axpaniends el casationista gque la Sala Segunda de la

sorte de Apelaciones, desestimd la prescripcidn plantaada por

su representada por conslderar que la 1nsdrimiidn de Ja marda

efectuada gor la wisma =e hizs en contravencidn de ley

%Cj
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8 . Casacidn No. 73-93 interpuesta
9 . bor Estilos an Moda, S.A. a tre
vés de Daniel Elfas Ma

CORTE SUPREMA DE SUSTICIA,

REPUBLICA DE GUATEMALA, C. a, ~~HOJA CINCO-~

prahibitiva expresa. (ue la Sala vinté el articul

Cédigo Civil, at omitir su anlicacica 2n la senien-ia

recurrida y haber declarado sin lugar la excepcidn Je
.

prescripoidn iaterpuesta p2r su representada, la ';!.J,é_\l-"—.e_ﬁ

“laramente procedente.

mf-‘.': R

.}l‘_'ln _an
_BPLICACION INDERIRA. DE LA LEY. W i

A

N, W
Bl rasacionista gansioara aplisage. indsbidausnte gl or T ?

L3ul  de} cCédigy Civil for AR Rimulankey.. razones: £1

articule, 18 de la <onvencisn zeneral  (nlerame e ana de

Friteccidén Marcaria y Comerciai  dispone  goe: "L

10

fabrircante, tndustrial, comercial o agricultor, domieslrade

1 3

 establecido en cualquicra de los Eslados cantratantes pedra

srlicitar y obtener de  aguerds  con lag dicpoEaeiones ¥

preceptas lagales del pais respest vie, la prohebeci i e anar

o la cancelasidn del registro o dapisita ya cualyuswey acabre

comercial o wmarca, destinados a la fabricarican, comer i«

pProgducaidn de articulas o meroan. A5 e Ta my=ma clana vo gqun

"

el trafica, probando: ... Que la nalabra cancelacian sugone

i

la extincidn de un derecho. G&e Toncluve que el terbe legal

del articulo 18 de la Copvencisn wrecitada, Al hablar o

ramvelacidn, Presupone  que  @rlete..un | negesig. Mridise, |

finseriptitn registral) que fyg yalidu, paes oue eg .anylablg, |

Por razones  establesidas en ol MisSmy o tintde., i

TaaRcURnT A, resulta aplicads Lluzesmidament e} arbiengia L30]

del CUhdige Tisig, Presto que v 2218580 A nice g that




‘fasacionista ningin pagocie  juridico viciade de  relidad

abesluta, Bue obviamente, al no adolerer al negocio juridies

e aubidad ah=slota, gL articula (908 dol Chdign Civil nue

contiene lo refarente a la prescripslén debid Aaplicarce,

INTERPRETACION ERRUNER DE LA LEY .

1 fASAciciasEa cansidera inkerpretads arréneamente gl

articula 16. d8 la Cefvencian veperal  Irler e foana e

Froraccidn Marcaria y Comgririal, par las raconmea sigulentoes:

M 1a Gala Srounda de 1a Lsrke da Apelariones al rnterpretar

21 articule 16 de la Convencidn referida “ondiders gque la

profiibicisn relacionada en 28l mismo constituia rana " es

nromabitiva evpresa" de las que dan fngar oa s ool iolasl

abswluta, e e -

Pue wvista dicha norma en forma ainlada paresiera ser una

intarpretacidin correcta de la misma, enpere ean jtigada kal

nerma con le dispuesto en el articulo I de la Convenasisn

~itada, se desprends que acuella prehibicida da lugal A una

preible AT Ly judirial pAra deciarar cancalacidn

nprofibicidn de tsar vnAa marca o onombre womercial, eshto quiore

flessyr a la anilacian dAel regintre carrespondiente, for

tankts, 1a prehibhicidn del articnle 16 po conshibowa ops e

prohibitiva evworesa v Al la Sala la hubiese interprelads

correctamante, bubiera concluids en su resslucidn, aque g

reistia nna nelidad abssluka, sing una syuple Anplabilidard e

»oauridico, nacido tegitimamente a 1a vida juridi-a.
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Casacibén No. 73-93 interpusata

100 ‘ por Estilos en Moda,S.A. a
’ través de Daniel Elfas M
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AEPUBLICA DE GUATEMALA, . A HOJA 55;5- ’
: Lo \
IV.. ESTIMACION DEL 'TRIBUNAL: ' " '-f-’__*~"-“.'-‘z —p

VIOUAGION DE'LEY#SH <11 o s -

\_“ F

r - Ed
El recurrante'formula’ ja) feriw''de cue’ la sentencia imnugnada

de casacitén contiene el ' vicio des violacidén de tey, porgue gl

tribunal "+ impugnrado Lal'* revocar ta, sentgncia de primera

instanzia que tonocid en’orade, deid de aplicar el articule

1503_,’d.);-".Ctﬁdtgo‘:-‘CivU que’ astabloce el término de

pres;riq.':'},dvq axtiniiva deobligacionss enmarcadas an asoar no

mencionados en disposiciones especiales.

gsta tesis us inaceptalle por cuanto gue e} domini~ sobre una

marca, considerada por nuestra -legislacidén come un bien

mueble, estad enmarcado dentro del derechs de propiedad v por

lo tanto no es una obligacién nt puede estar Bujeta a tal

R T R LTI o

"

prescripcidn.. .40 [

Como es sabido el gearecho de ‘prapiedad otorea a su Litutar la

facultad de defendarlo zontra cualguier acometimienkn, sequn

estd preceptuado en los articules 464, 467, 4683, 463, 470 del

Cédigo Civil.. @ n ert

Par otra parte, la -Convengién Gonergl Interamericana de

Froteceidn Marcaria y Nomerclal en sus articules 7, 8, 15,

1€, 17, 18, 20, 21, 22, 50 Yy 3 establesc meridianaments la

Proteccidn que @1 Estade de Guatemala drebe al ferachr de

prapiedad sobre una marca, ygalibficando comg. Rrohibitiveos

todos agquwllos actos, inclusiya low de competencla danleal,

que {lsndan a lesicnar ase derscho sobre una marca regiskrada

"
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E:pn anterinridad an un Estado contratante.

Dezce la éptica que provesn las normas citadam anteriorasnte,

g gyidencia gue la Galg Segunda da la Corte de Apmlaciones

2ctud corractanente al havber aplicado @b articulo 19 de 1A

Convencisn para fundamentar su declaratoria dasfavarable 2 la

prascripcidn que intentd el hay recurrente.

La .ponglusidén es gue “la invouasidn det pub-motive de

vislacién de ley es ifcoryecta @ umprosperablg, 1o cual asi

debe declararse.

APLICACION INDEBIDA DE LA LEY -¢

Para fundamentar el planteamiento de este supuesto vigim ern

in sentencia gue se imgugna/:‘}, casacianista alaga gque la

autrridad recurrida gplicdeindabi damante - arsiculo 130t ded

Cotigo Livil, afirmando nue media vez el articulo 18 de la

Convensisn Beneral Interamericana de Frotecgidn Marcaria vy

Comercial indica nue =1 interesadoe puede seolicitar y obkener

la cancelacién del registro de una marca, estd detersinands

claramente gue la palabra cancelacién supong la gxtipcidn de

un negecio jusidico existante, dirigiends su raDenamienio

hacia la zonclusidn que el casacicnista es titular da la

inscripcidn marcaria cuya nulidad se premovis en =1 jure i

subyactanta y GuR por 1o tanto es anulabla perc oo nuio.

Al respecto, @sta Cémara antime gue el tribunal raecurrids N

aplicd indebitfamente £l articulo denunciadn, Sipa nus por sl

coantrarin tuve el asierte de selecsionarls en virtud gue Lixg

e T
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Casacién No. 73-93 interpuesta

e ROr Estilos an Moda,S.A. a tra
v,

USTICIA

Daniel Elias Malouf,
-
MG A, -‘.uj‘}?; OJA SIETE.
) N
_ \X T a
1} hethos btenides  por ustwen 8l juicio
¥ _revelaron, de <onfarmidad <con 1o dispuestrs en ta m
I convenec Aue la posber jor iHﬁCriﬂﬁiﬁlly aprovechamiont:. (s
4] wna  marca rogistrada  con Antericridad  an  owun Eetoage
gl _~onkratante, an este cas.e Estados Unjdos (e Anérica, ragoulka
] 38r U nngodic juridice centraric Al ordun prbticn y a normae
i profibitivas  gxpresas  ccmso las  ya indicadas en lin=ag
.‘ anteriaras al anfrcar el sub-sane de vi-lacidn de lay.
. La renseruensia de la convicsian a Ja que se llega o o)
10 Andlisis comparativeo de lo actuads por 2l Treibey
vif ¥ lo gue establermn
n

inal imyuarir s e,
Nrmas de nuestro

del dearache marcaris wrratemal tec.s, &

orrenamientea

Tivalty

aplicacian Indebida de ia ley es:

5 wshimar e gt vinge g

inexistentsy v por

boy tante

la casacién que se pretende No pusda otargarss

INTERPRETACION ERRONEA DE LEY

Sostinne vl recurrente en relacidn a es
sentencia ue

la Sala

Seuunda

te sub-mobive que la
e

la

e ke

Tomareial,

e Apelacyrnes
centierne  jotargretacien errdnaa . dei artinulo & de - Lla
Lonvencidn Generat
|

Imteramericana de Prote

2 1leva

@ pstimar come

ColAn Marcara g b
Al=aands Aue aungue el swamen absl ol e Fat

Thev e ma
Iayrrecka 13

correlacionada

censg s brnta
tal

convenrifn,

ntaroretaciaon
en que contisne wna pralbithicitn Bxprasgy, gkl

fw-rma

nose desvansce ya
won el

artisuls 11 de

la m:sma
es darir mie nn 8RR trata de una narma prohiibitiva

2%presa sino de una dispesicidn que conduce a la anyl

abiiidag
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e
de un registro marcario.

Bl anterior raronamiante no se 2juala al racvto . sasntido del

articulo 16 de la convencisn mencinnada, por cuanto gue bag

erma es anpgresa al usar el tdrinine prohibicién, refiriemlaee

al usn o registrs de una mAarca reqgistrada con ankericuridad en

cualouiera de jon Estadoes contratantes, come cucede wn el

CASee gue 38 analiza., La mate: ia sobre la e versa Ia

. .

coavensitcn citada, canvertida en ley de ia Fepablica, lo

Sitia de  gonformidad  con los principies el crpescin .

Internacicnal privade an el Ambite e wna AR . _wuden

publicn y por lo tante cualguisr violas

S lapians rsulls

ser copntraria al orden pablico, an cyyq <apg grelg afpclana

de nulidad absoluta tal ~oma 1o dispoene el artisgle 1300 b}

Chdien Civiel. Allemds, la significacisn del articule 16 de la

Convancidn 20 cencurrencia  eon 1a establecredn peor 1oy

articulas 7, 0, 1@, 20, 22, 23 y 20 de la misoa. combice a

‘establacer gue tiene la rategoria de ley prohibitiva ewpresa,

guedands  aar 1o tanto evidenciads gue  acarvea nolidad

pbsnluta @ i1mprRsuriptible todo acte o nagacly yum le Lea

gontrarin. En sintesis, ta sentencia impugnada de -

na o adalece el vicos deoune iadm, por le aue ey rene

improcadente 1a impugnactan inakentada,

CITA DE 1LEYES:

Articulrs citagna vy 5. T&, BL, E7., 71, 7%. EIN, 6.0, B3E o

€39 del Tidros Procesal Civil v Mercantils 79 Lisgise at, 141

.
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Casacidn No. 73-93 interpuesta
104 por Esfilps en Moda, S.A. &
. travéa de Daniel Eliag Malouf.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. &, HOJTA OCHO“ ‘¥ Gltima.

" T, ——
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMW:Qn base en

las cunsiderac ionas antesg exarecarnas y leyes rikAanas

resuelve: UDEGEBTIMAR gl recurso de caRASién intorpuasta npor

“

DANILEL ELTAS MALOUF FEFNANREL en representacisn oe ta sntinan

ESTILAS EN 1MODA, SOUCIGDAD ANONIMA, en contra de la sEntere 1o

dictada par la Sala Segunda de la Sorke de Npela Loses el g

de julic de mil novecientss noventa y tres,  §@ condena o |

gogtes al recurrente, hmponiéncole  ademdn  1g maita e o

guinientos guet-ales, la que decord lLacer epfecbive o 1a

Tesureria del Organismo Judivial vy acreditar oo oot nasenito

anta fa Secretaria de ta Corte dentro del plaze de cinox riiarn,

de yuedar firme sste fallo. En « aga de deacbediencia, Tin

e (R
per juicin del page de la multa, se 'erl.xfn.ar:‘\ T it BN L

para los efectos  del ?tdr:uio d14 el Ciddigs Paoat.,

HNotifiguese y gon ceyﬂlxca-:i-‘m e 1o resuelt. devuelvanaaz

105 astecedentes.
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ORDINARIO 403-91. Hot., 3Jo. JU&GADO CUARiO DE FRIL.HA .nSTA“CFA DEL -

7
J'm'o CIVIL, Guatemala, catorce de sbril de mil novecientos novents -

Sy AnBe = s o om mm o m o e e e w o e m o om o = e m om me e = = o m m m

| 5Se tiene a la vista para dictar sentenscia dentro del juicioc ordina -

. rio premovide peor la entidad ASICA TIGER CONIGRATICN a través de aus

. Mandatarios Judiciales SALVADCR AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y HCRACIO

SUZHAN PALACIOS en contrya de las sociedades ALIWAYA, ECTIZDAD ALONIMA

¥ YOMA, SOCIEDAD AKONIMA, La parte. aatora ea una nociedad extranjera

idomiciliade en ol Estedo de Callfornie, Estados Unidos de América y

o actud bajo la diraonl&n ¥ nrocuracién de sus nandatarios mencionados

. &bogados Salvador Augusto Saravia Castillo y Horacio Juzmfn Falaclos

|Las demandadas son sccledades puatemaltecas, de rete demidifo. ¥y ae~

| tuaron a travéa de sus representantes leghkales, y a=zTas bzjo la 81 =

recoiédn y procuracidn de los abogadosQSCAR ERASHO TARATZNA wCLINWE y

(U SAUL YALDES MOLAROY. EI jufole tiene por ebjeto: A} la nulidad absoly

ta de la inscriféidn o registro de las mareas: ASIC :?I;%i:/inscrita

baie el admero cuarenie ¥ un mil tresclentos treinta ¥ dos (e1232)

folio cuatroclentos treinte y ccho (438) del tome o iibro noventa y

-
sieta’{gT} de Reglstro de Margaa; ASICSPTIGER Y DISERG, inserita tajo

el nipero cincuenta y un mil novecientoa cuarenta y szes (51%43), fo

1 1io trescientos ve!nticinco (325) del tomo o livro ciento quincs --

- —_——

5015) da ragxntro dn marcass BISE.D EL annno. Insczita najo el nidme-

1?0 trelnta y tros mil dosclenios treintsn ¥y trea (5%3233), folis tres-

i
-olentos cincuenta y tree L1353 dei tomo ¢ 11br¢ ochenta y unoe de re-

sigtra de marcas; ASIC.YIGER Y DISErO, inscrita ba‘c el ndaero cin -

1

|

% .
| |

L

s e e
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cuenta Til seteclentcs sesenta y ocho (50764), follo.cliento treinta

ke

leas;. ¥, B} la nulidad abs:luta de la inscripcidn de 'a licencis de =

ly atete (137) del tomo o librs cliento trece {113) de Registro de mar-

Jntreacientba treinta y dos (41532), folio cuatrocientos trelnta y ecchy

7
a0 de lz marca ASICSTICER, inscrita balo el n=dimerc cuarsnia y un mil

‘(458) del tomo o libro noventa y siete de regisiro de marcas, ciorga-

oltrial de laite dblica de Guatemala, Y del estudio de los autod e ex -

de por ALBAYA, SOCIEDAD AHONIMA en el Registro da ls Propledad Indus.

M loe siguientes resdmenest — - = - - - = = e = - === 2wl

37

SDEL CORTENIDO BE LA LEMARDA7 Hanifiszsta la parte actora ASICS TIGER:

uCORFO:ATIOH que es una socledad mercantil rue tiene su sede en Talber

Jia denominacidn ABICY WIGEZR CORPOHATION, la gue Ya sido usada y a8 -

ada;ortivos, tale  como vestidos y zapatos, maletac, maletines, art{-

dvenue, Jest Zuilding, Vountain Yalley, totados Unidos de América, y

que desda #l siete de jullo de il novecisntos ochenta y unc adeptd

usada “a&ra darse a ¢onocer en 3us actividades -ercantiles, aomo lo -

son la venta, comercializaeidn, promoecidn. praducdeldn de zrtionlos

!

L]

chl*s deportivea, Juguetes y Jue:~s. Per2 es el cass cue a .ollcitud

mEL rfmero cuarenta y un mil trezcelentos tresinta v doe {41332}, folic

_jsuatrecientos treinta ¥ ocho (438) del tomo o 1ibro noventa y siste

treselentos veinticingo {325) 2el tomo a licro clento quince de repfs
w© £

de ia socierdad AL AYA, SOCIZDAD ANCHIMA, el registro de la Prouvisedad

Inturt=ial fnseribié las siquicntes marcas: JASICSTIGER,) inscrita bajo

(97) de zegzictro as rarzas; \ALILTTY [ BISZia0,) inscrita bajo el md-

mero cincuwnta y un mil noveclentns cuarenta y tras (51943), folls --

DEPMATAUE

HT0 DE R
(AL A A DEE

.
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ten de maroas;|WTSTED Dt BANDA ’ 4a Bnfo el nfaere srainga ¥ -
-— ol PP ARl MU Ao
tres 11 doacientos treinta y tres (33233), [ollic treacientoe cinguag

te y treo =43 del 1ibre's %nmo ochenta y uno (81) de regiastro de maz

cio;{iéiUSTIG£R~Y DISEHO{ inscrita ba o el ndmers cincu<nta mil aét3

cientos sesenta y ocho {50768), folio clente treirta y siete (137) -

t2

"lanotados anteriormente. La actora alega como causa de nulidad sue AL

..|.ruebas gque estimé necesarias ® hizo sus peticiones tanto de srdmite

1Y de darecho en términos que sstlmé pertinentes, eitarndo las leyes -

,j9ociedad andnima a favor de la entidad YOMA, SOCTELAD AJONIMA. Los

o Comercial, razdn por lo gque ASICS TIGER CORPORATION es<d legitinada

cela-de uso 1dentificadas’, Cité eu fundanento.de derechs, ofrecid lae

L TEBPECtivaB., = @ @ = m @- v o o0 h h kb w s i e e - e e~

e LA CONTZSTACIUN Do LA DENANDAL L& sociedad ALoAYh, =voInD:D AaCitl

del tomo o llbro clento trece {113) de regletro de marcas y aue di «

chas marcaa reproducen el nombre cozercial de la ac:ora usada vor £s

ts en su ne-ocic pars darse a conccer como fabricente v comercializa

b

tdors We la misma glase de mercanofas; razén por lo oue tolicita se =

dwolare ia"nulidad absoluta’de las inscripciones realizadas por el -

Aepletre de la Propledasd Industrial a fevor de la demandades ALMATA,

SOCIEDAD ANONIMA y la licencla daiﬁsﬁ‘dé harca, otorgadé por ALMAYA,

mineroa, folies y libres de 148 marcas objeto de la dexanda ouedaron

vhfA, SOCIEDAD ANCHIMA al obtener el registro de las carcas fdentify

cadna anteriormente, ae hizZo contraviniendo 1as nrohibjciones exore=-

sas de la Qonvencidn General Interanericgna de Proteccidn Marcaria Y

pera demandar le nulidad absoluta del registro de las marcas y licen
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mf-iA al sey -mplazada por el términc de ley, comaprecid haclénde ueg dg

El
. derecto de defenga y contestdd la demnds’ en aentide negativo & in-

= s

terpuso  las excesclunes perentox‘ias.!da falte de zejor derscho de la |

»l@¢tora para derandar la nulidad pedida.{prescnpcid-a]a ilegitimacidn

wiprecesal de la parte demandante @ hizo s.e peaticiones que estimd per;

a|binenetes, citando las leyes respeotivae. La socliedsd YOMA, SOCIEDAD

»HH194IHA, ©1did que se taviera por contestada la demanda en sentido n

niEotive & interiuse las excepciones nerentorias de foplta de majur de-

u|f2cho de la actora pers dedandar la nulidad pedida y p'res::zti.pciﬁr. -3

witizo las peticionea gwe eatind sertinentes, citande lae leyes respec-

tivaa.---..---.--...------...-._-...,--.._.....---..

|PE LOS HECECS SGJET0S A PRU<BA: EI derecho de la entidad actora & de-l

wifandar la nulidad absoluta de las inscripeiones o revistros de las -

wiParcas: ASICSUICGAR, inscrita baje eX ndmerc cuarenta ¥ un ai} tres -

wlcientos tretnta y dos, folio cuztrocientos treinta y ocho, del temo

aihoventa y elete de registro de marcas; ASICSTIGER Y DISEHO, i{necrita

2|B250 el nimero cincuenta y un wil noveciantos ewkenda cuarenta y tros

‘adel toms ¢ lente yince de Tegistra de varcasi DISE.'C DE BaliDAS, inagri

wite bajo e ndmero treinta ¥y cres mi] doscientos treints y tres, folig]

s/trescientos cincuenta y ctres de: tomo ochenta Yy unc de registro de majr

L1C287 ASICErTUER 1 DISEWD, inecrita bafo ol nimero cinoventa mwil nete-

“cientoa sesenta y ocho, folie clento treints ¥ Bleta del tomo ciento

wlFTCce ae megiztro de marcons; todaw inscritas en el Neyginiro de ia Pro

offt#ead Induetcial-de la Resdblica; asf como la aulldad y cenc.lacidn

5ode la Livercia de usw dv =zca ctorgada achre iz zarca ASICSTIG. N inge
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.! so0cidl y domicilioc de la entidad ALMAYA, SGCIcDAi AWlNIMNA, 2uf coze
i

.. expedida por el Hegls-vo M rcantil de la Hepibiicxa el catoree de -a-

Jlio cuatrocientos treinta ¥ ccho dal tomo novente y slete e reé!q -

5 try de marcas, licencia nue la sociedad ALMATA, SOCTHIAD L.ONIMA o -

-
5 DE LA3 PRUEBAS RENDIDAS:t Por la parte actora: Documentalr teetimenio

o de ls esoritura pdblica ndmerc ciento sels, autorizaia en esta ciu -

| cifn de la sooledad ALFAYA, SOCIFDAD ANON:MA cnn sus transformecis -
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crita bajo el ndmers cuarenta y un mil trescientos treinta y do), ]

1

tergd a Yaver de la entided TOuA, SOCIEDAD AKONTHA, = « = = == = =

dad oon feocha veihtiocho de diciembre de mil) nowvecie ntos no-enta ;or

1% notario Harfe de los Angvles Barilla Rushhalter; testizonio e 1lal

escritura pdblica ndmero trece, autorizada en sata ciudad el trece

;gg fabrere de 7ll novecientos novente ¥ unc por e} notario Jupn José

13“501 Valdén; original de iz certificacidn registral de la inscrip =

n28 y modificaciones, extendida con fecha dieclocho de enero de =»il

novecientos noventa y uno por ol Rogistre Mercantil G neral de la Fgf

ofblica; original de la certificaciédn reglatral d-rde consta la saile

B ———

de sus T precentantes legalers debidamente fnacritos, certilicacidrn

o ¥o de nil novecientos noventa; original de la certificacifn extendidp

{ por el Registro Mercantil Grneral de ls Hepdblica, con facha clrew
f e e T SR T A T I U
“de febrero de il novecientos noventa' y uno, donde constaz uue el se—

" dor José alvertn Géndara se rPresidente del Conmsjo de ~d:inisiracidn)

- —— - — e, - im

f de 1z entidad Almaya, Seciedad Anénime; original del Ceriificide Xe-

s e o e

— e e

; vistral de la inecripeifn de la merce ASICS.IUER en el Registro de

la Prepledad Industrial de ia nepiblice de Guatetala, r-gcistro cua-

Tt mmmemes s
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renta y .n mll tresclentos treinta y dos, folio cuatrtoclentsos trein-

ar

ta y ocho, del tomo noventa y siete de registro de marcas; ericinal
T

28|

del certifigado registral de la inscripcién de la marca ASICSTIGER Y

DISEROR- :n el Reglstro de la Propledad Industrial de la Repdblita de

Guatemala, reglstro cincuenta ril seteclentos sesenta y oghe, folio

cie 30 trelrnfn y siete, del tomo ciento trece je registro de mavrcas;

original del coertificado reglsiral de la inacrizcidn de le mrrca ASIES

ke

TIGER ¥ DINELQ er o) Regletro de la Propieded Industrial de la depd-

blica de Uuatewals, regzistro cincuenta y un =il novecientos cuarenta

} tres, folic tresclientes veinticince, dol tomo clento quinge de Re-

ke

| Zistre de marcas;y origlnal del certilicondo regsistral do ¥R inserip -

37|

clén de la marcz DISK.0Q LE HANDAS en. el Heglstro de la Propliedzd In-

39

4,

duetr:al de .a llepfuiies de Guatimala, registrs treinta y tres noll -

| duscientos treinta y tres, folio tresecientos cincuenta ¥ tres del tg

o ochenta y vno de registro de marcasy fotocopia legallzada de 14 =

a2

L1

—
certificacidn e velgencia - palses pava ios GU® 9¢ cncuentra on vi-

| zor 1a Convencidn General Interamericana de Proieccidn. Marcarisa ¥ Co

5T/
mercial, extcndida/see la Direocidn de Tratadoas del IMinimterin de

» felaclones xteriores de la Repdblica de Guatemala; certjficacidn en

Idonde Be haze constar la existe-cia de la Licencia de uso de marca

w‘AsICSTIGhR. inscclta bajo el nimero cuarentsa y up mil trescle tos -~

Jrreinta y dos £23352), folic cuatroolentom *refnts v oche, tome no -

venta y sfete d¢ re.istro de narcaE, otorzada por la entldad AL“A(A

- SOCIELAD ASChIMA @ favor ce ba antidad YOAM, SUCTEDAD ALONIKA exten=

s dida 8¥e por ¢l Registro de la Prosledad Indus- rial con fecha dleciw

DEP N TAMENTD) D& .\, SACOUTION
TV 0 A Oy
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 nueve de fabrero de mil novecientos noventa y unoj certificacidn del

T
J|Hesistre Mereantil General de 1a Rendhlica donda enneth quienes aLn

Jileos adminisiradores vy repre- entanter legzlen de la ertidad 1A, 04

JCIEDAD ANCKIMAj cortificacién del Eugiatro “ercantil Seneral de ia -

Sﬁepﬁbziea donde se hase constar la inscripoidn de 1a sociednd YOHAZ,

ﬁSCCIEZDAD ANOHIMA, axtendida por el Regiszimo Mercnniil Teneral de la

’Reuﬁblica el dieciooho da febrera ds mil novecientos roventa y dos -

Juna; fotocopia cqrtificada dal expediante de solicivad ¥y trinite da

bAD AHONIMA a favor de YOmA, SUCI-DAL AONiIMA, que 8= identifica con

_ial nimers cliento diecislete (uién noventa del Aevistrc de la Propiedy

[reclentns NOVERtE ¥ UNG. — = = = = = = = = = @ < @« = = = = = = = 7 =

Por su parte 1a socledad ALwAYA, SCCIEDAD ALOAIYA agorid ¢ o m o prud

hai £1 memo -fal de :igmanda fque dio orizen a este procenc, de lecha »

“veintisiete de febrern e mil noveclentes noventa y u=no, as{ como la

,.[industrial, extendida por ess Reglstro el vetnte ne feorero de mil ng’

Jdo:umantacldn anexa al -ismo; los certificados e r2si8700 de las mai

qeas ASICSTIGER cosn admero cuarenta y un il trescientss treinta y 40

,gfplio puatraoiantos trainta y ‘ocho del toma nowenta y sicte de marcad

JASICSTIGER Y DISENG con nimero cincuenta y un @il ‘noveciento: cuarend

L|te ¥ trea. fello

trescientan veinticince del tomn clentogyince de Maxf

_lcasy ASICSTIGER ¥ DISELO con ndmere cincuenta mil sesecientos seasntiy

.y ogcho, folia clento treinta y elete del t clento trece de JSarcaa

W DISEU0 DE BALDAS con ndmerc treinta y tres mnil dozeientos treinta ¥

tres, folic treaclentos sincuenta y tres Jel tome conenta ¥y 4no de -




vorroy =

15aior sezundo; presucncisnes lagales y humanas que de loa heckos as de-
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2ui-fa:.::'caﬁ‘; nrizer tesilmonioc d¢l ingirumento de protocelizacidn ndimero 4

27‘ trace Je fecha trece de febrerg ce mi] neveslentos noventa y uno, T

#|20Fiz do vor el poteric Juan José Mufior Valddp ¥ gue 38 reflere g la

incorzaracidn de fegha siste de Julio de mll novecisntos ocheata ¥ -

Jun#, en California, zstados Unidos de América, e la entidad isich

i‘[‘IGc‘.H CORPORALION; oonia del auto de lscha veinte de-noviembre de BRI
4

sgevecivntos aoventz, emitide por el Juez Séptizo de Primera Instancal

zadel ramo éivll, deatro del procese 8esuido ante ase Juzgade con el nd

were veintisels mil quinientos cinousnta L.Bno, & cardo del ro-ifica<ls

duzcan.| La sociedad Yol 5UCIZ0AD ANIWTIMA aportd como prueka: Ll e
sfiszean.| : el

»0Tial de daganda que dio origen a uste procesc, de facha velntioatle

kde rebrero de nil nevecienlipos noventa-v-una, =47 gome-ln doc:Tentacish

wPRexa 2l mizzo; al eorrifiecado de Tegiatro de a marea ASIQS9I:;an

m‘:lase veintiainco, rapa y calzado, némero cunrenta ¥y un mil tresciepa

. Loy trelate y doa, folig cuatreelentos treinta v ccho, towa nnyents

oF _Blets de rarcas; rrimwsr toutimonio del inatr:tenio de nl:otoco]aci.én
—— e

qa\imero irec. de fecha trecv de I'ebrers de il roveclcntos Aoventa ¥y

W N Aularizugo £ar ¢l notarlo Jean Jond rufiez 7aldés y cue se pef{p-

'e a la fngorporacidn de feohe fiate de Julio dm ni} novecientss cehed

WF® Y uro, en California, Tetador Unidog de Anérica, de 1ga entijag 43T

v IGLH C. RFURALION; co-ia del #uts de fecha ¥zirte de moviecmtre de {1
= T
ovecientos noventa, eultido For el Juez Sd-ti-o de Primers

@ :n3tgneia

88 Tats civil, dentre del rree s seguidoe ante ege Jjuzpado, idertifi
H

cedo ecn el ndcero .-intiseis 11 suinishtas singuarta v dos, a nsred
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\‘-.'h‘!d:__v-"’
d¢l motificader sejundo; copla del cer\t?f‘f&ado de licenciz 4o vao dp

L& marga ABICSTIGER, elnse velnticirco, ropa y calzade =dmare cuiyen-

ta y vn wil trescientos trelnta y dos, folio cumtirociin-on treirta ¥

,pcho, tomo noventa y siete de regiotro de rarcas ctorgada jor la [ro-

(Piataria je dicha maroa ALMAYA, SOCIEDAD L:ONI-A a fevor de la entldag

J0A4, SOCI:DAD ANONIMA; oresunciones legalss y humanas gue de log he-

,chos "orobados e deduZdife = = = = = « = = "= @ u k- - - w == - -

s CONSIDERANDCt"Las contlendas gque no tengan sefizlada itramitacidn esng

/;-;ml en este Cédigo, se ventilardn en juiclc ordinarie. Las pzriea --f.

Jtienen ia carga de demgstrar n.s respe¢:ivas nropoaicio @B de hRecho'.
! e ol S

‘.SS 1a parte denandante demoatrd dentro ce ls sedusla procesal el Jevechol
;_";-, ,hue tiensp los paclonales de los Zetadom Unidos de Azérioa y Ta Repdd
-:'-3 ;Z}lica dé Guatemala dorda el veinte do noviemvre de il .'w':ac.!.antca -
O .:*-eintinueve 2l uad excl'usivo del nombre c'omerclal 2ars sus nasbtentec
% .i:ncionn.las en _\os nafsas miembros Jde ia Convem:_idn Zeneral Interame:-_jﬂ
E .,;c_a_la de Proteeeidn Marcaris y Comevrcial,cuerse legal de cuyo texss 86
g .desnrende que vl nombre comercial ASICSTIGER CORFORA ICH es encuentral
O .,L:otugido sin nedesidad de reglatre en cualquiera fe ‘a8 pafges mism

,z£08 d8 la citada Convencifn. Que la sarte actora screditd durante 14

idilﬂ_c_i_!m rebntoris que tanto los Ertados Unides de szérica ¢v=s la

Rendblica de tuatemala son paste fe dicho Convenio, poz o gue ias 41

| {3

pociciones de lae mismas Tigen en lcs asuntos de sarses zntre nacioang

lea de los dos pafses, Asimismo 1la actora acreédltd su existencla ‘ba-

;0 1a derosingcidn social de ASICS TIGER COxGRAYINN dfesde el elete o

. .'de jullo de mi) novecientos oc¢-enta y uno, Por su garte ‘la derzndada
R [ e e
-+ R

|
|
l




x/808%uve 2 1o Targo del ;roceso qﬁ% la marca ASICSTIGER, inscrita ba-

X
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Jo el mizero cuarenta y un mil .tresclentes treinta ¥y tom, Tolto cua- |

trocientos treinta y ocho del *“omo noventa v slete de re latro ds mag

lcag, se gncuentra insdérita desde al ‘noe de mayo de mil novecientos -

jechenta ¥ uno, fechz anterior a2 la indioada, ~ siste de ‘ulic de mil
e -

TovES entos ochente y wno -, por lo que el registro de la mirce ASICH

TIVER registrada baj)u e} ndmero cuarenta Y un mil trescientos treinta

v dos, falio cuatrecientos treinta ¥y voho del iibro noventa y siete

de registro de marcas no pueds ser afegtado por la proteccidn gue 2}

te de lz citada Convencidn Y por enda debé declararsds son ugar la --

efce.cifn pedrentoria de £-1ta de me jor derecho ie ‘la acipra ara de-

Y -2 ceuandada 70FE, SOGTEDAD ANDITHAS
19&30“1%&[ S0 consacuenola ror las mismas roazones debe declararse Z0. -

“LEGAH la excepclén 3ersntoris de falta de mejo» darechoe de la actoe

ra pavd cerandar lu nulldad pedida inter westa or idfentidedes ALMA-
¥4, SOCICIAY AHONIMA y'YONA, SCCIEDAD AKONIMA, em Yo reoferente g es-

tta marca. -Artfeules 4, 15 y 16 de la Convencidn Genmral Interamericg

fa de Proteocidn Marcaria ¥ Comercial, CONSIDFRANDO: Que el regiatre

w“

de marca en el -Registiro de la Propiecad Industrial de la Bepdblica de

fuatemala, 20 es reoulsitn dnico ni indispensable para Plantrar ta ae
” £

Fidn de rulided de inecripciones de marcar ante lon tribunalas de la
47,

w!epﬁblicu de Guatemala, va que existen Conven dios ¥ Tratados, entre

wF-108 la Convencidn Qennral Tnteramericana de “rotegpidn Harcaria vy

wbomercial, aprobada por ) Dscreta 1587 de la Asaoblaa Legislativa, -

nootre comercial ASICS TG 1 CORPORATION propiedad e la parte dem:ndap

mendar la nulidad pedida interpuesta sor 1a demendada ALAAYA, S0C1:DAP

Yis u/L/.
iR
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H
ad s

,que -zon leyes vigentes de la Repdbliea y que pueden dar fundanento/pajl

7
.Fu obtaner la declaraoisn judicial corressondients por carte 631,5255

,ho juriddiceional, por lo que esa circunatancie no es fundamento sufi

,plentes para acoger la oontestacidn negativa de lajemanda ni las excep

Jplones cerentorias deduaidas en contra.de la demanda, por lo nue de-

¢ hacerse la daclaracidn gue en devmcho corpasponde. drtfculos 1 ¥ =

,id de la Convadcidn Geleral de_Interamaricana de Pro}!ccidn Marcaria

0 —— .. |
¢ Conpercial. COdSIDERANDOfNQJ;/{n #x02paidn dé{?hESChI?JIOH oueds 82T

terpuesta cdmo excepoldn perentoria ¥y que la parte demandada interq

ggggﬁd;qhguggcagn}6n &l contéatar la demanda, la cual fundamentd en =

\
ok

bause d& la norma contenida en el artfculo 227 del Convenio Centroames
e P

1
.ficano para la Proteccién de la Propisdad Industrial. Por la olra pan
\

T
ke la accidn de nulidad fue plantesda por Ya eatidad actora utilizan-
I

_hc como fundrmente la viclacidn de la dieposiceidn contenida en el ag
¥

I _h!culo 14 & indisc b) del artfoulo 16 de la Convencidn Seneral Inter-

Marcaria y vomerzial
Azericana de Proteozién/He-Harane-y-Hembrven--(ousrsiakes, por Lo gue

= —

. k& acoién de nulidsd no ¢s una accidn oivil provenivnta y funlada en

“OR.3ANISMO JUDICIAL

L& 8plicacidn del citade convenio Centroazericeno gara la Proteccidn

~.

,de la Prepiedad ‘nduatrial y en rasém-de sllo, ror lo-gue ls norma -

_een+<enida en ese cufrpo de leyes en relacidn a la prescripeidn no es

?gl{gﬁb;- al ocaso bajo exdmea. wue la Convencién Gunercl “nteramery

i %;na de froteccidn YMarcaria y Comercial, aprobwmda pro el Decreto w-

1587 de 1a Asanvles Logielativa, 1a_cusl en su arcfeule 14 da protec

E}Gn 8in necesidad de registro en. buatemala al nomire esmareial de lm
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artfeulo 10 inciso b) osrobibe expgyenanente el registro de wnh AEes-- |

T

arda que init o reorodusce vetal o parciaiménte un nombre comgreial

ave durante ¢! desarroilo ve eate rroceas y durante 1a dilacidn -roba

toria, se acre-itd ror part: de la ddrand

ante la sxistencia de su de-

oRuzinecidn

vocial y por ende con el nombre comercial de la actora la

exictencia ¢ {ncerporicida dv AXICS TIVER CORPIRATION, Dicha oitua =

icidn constaen el testimonio de la escrit

ura pdblicd ndmero ciento

ml-Téce, aurarizada en esta cfudad el trece de febrere de ml) noveciend

08 neventa y uno ante los oficios del notario Juan José Muiios valdds

|=%e contiena ir esgritura de incorporacidn de la clitada 30¢ledud y suls

eztatutos, ademde -ya e) Tegistrd de las marcas inscritas en el ¥egig

37|

tro> de la Prepledad Induszrial de la sigu

lenté maneras AISCSTI . BER Y

300, dincerita bijo el pégers clncuenta y un mil noveciontos cuaren

ta y tres, folio .rescienios veintieingd 2el tomo ciente quings de rg

el

Liro de mavrcad; MISERR LE SARDAS, fnacrita bajo ¢l ndmere trilnta vy

(4tr28 nil doscientos sreinta -y tres,-

-Eolio trescievitos eincuenta ¥ .Teh

a
aFe

1 tomo oclenta y uno de TeXistrgd de masceaay ASIQETIGER, Y ISk,

‘a1n30rita Lalo el nidmers clncuen<a mil 8etecientosgecenta ¥ ooho, folih

4

trelnta/

[FPeeefcrtee-oinouenia clentofainsnonta ¥

Elete del tomo ciento trece

e

régistro de maroasy 3¢ hicieron en con

travencién de la prohibieidn

&

sl expresa contenfda an el artleulo tf6

iriciso b) de 2a aitada econ-

)

L

roidn Intavamaricana, JUub rohibe g) re

siatro de darcas qui imi-en

.3
@

3l o parcizimente um rooboe Gomercial orotegide por 1a Convqéqdn

bn

45

25ty cago £JIU PIGLH L0 sQALTION, jpor

1o gue dichpa reristros, a

s":uya tenor corresponde avlicar el artfculs 4o, de la Ley del Crganis—
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,f¢ qué se raalice &n conira de norma pro-ibitiva expresa, asf como;--

l
Jfambién lo dlapu.se por el artfouls 1301 del C&digo Tivil que ésyablg
7

e la nulided absoluta del negoclo Jurfdico, cuye objeto asez contra-

oo q'io al erden piblico o leyas prohibitivas expresas, =or 1o jue la nu-

e !fidndd abegluta de los regiatros antes identificados debe de ser de-

Jflarada oon lugar, ya jue como 3@ considerd, el re isire ¢ las maccap

Jdentificadas antoriormeante scli citadas por la entided AaLifAYA, 5CCIE-

¢ bpD ANON1MA, se realiz$ en contra de normas ;rohibitivae sxpresas, --

for 3o nue,-deten ser declaredas estas insc lpciones coad nulas de ple

_bo deracho, ejecutas un fraude de ley y ern consecuencla no wueden ser

fevnlidadaa per ol transcurec 3:1 tiempo, ror lo guv® al tenor de la -

J%

§
‘&ay debe hacerse )la daclaracién -ue en derecho cn:r=s;§ﬂ£efyart{;ulos
!

Jo. de 1a Ley 2el Organisro Judleofal y 1301 del 764t o Civil, t(onsm_

bn rafaes mi:mbrod de la Convencién General Interameric<na de Proteg

eién Marcaria y Comercial y gque 1la aciora acredi:d Jurant la dilacién

OR 3ANISMO

robatoria #su existencia e jnco.poracidr en al *zt2ds ls California,

fetzdos Unidos de América con el testimenio de la ¥scritura rdblica

7B
(\HﬁHDGI Eﬁzzi; Sepiblica de Guztemala y Los -stidos Tridos le América
1l
£
"
<

timere treee, autorizads en esta cludad el trese de febrerc e =il ng
el il il _ - -

yeclentog noventa y uno ante loa oficios del notarie Juaan José fufioz
Syl o U Ve P R At A

¥21dde, hallindose por cansigﬁiente leritimada pura actuar oU “Ete pry

teED, Y .en consecusncia lesitimada pars ejercer log “creches y privi-
et e - aa o= PR ——m—— - —-— - S ——

eglos que 1a citada convencidn oterga, lo 1ua hace avidente gue la =

txcapeisn de flegitinacidn procesla §e la parte de-zncante, 1lnSerpues

B
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ta por lsz demasdada ALdAYA, SL:I:?AD ANONIMA, debe ser declarada ai

n

| trceidn varcaria y Couercinl (Dzo, 1587 de lp Aasamblea Legiolativa)

1 Gle ante £1 se tramita, debe candenar & la pa:te vencida &} reerbol

luap, trefoolgus 3, 14 v 15 . dx s Convencidsn Tnterazoricans de 2row-

AUNSIDIAANDU: "Que el juez en la sentenclas que termine al process --

so de 1las costiy a lavor de la otra pnrte:®.- 2n &l presente caso,

log arg

ertoy te lac fnrtéa tan 3ido acogl: s on esate sentencia,

por io jue el juz-adner consideri gue ep progedente exonerar U las o

mismae el ~3-0 de las ¢tostas cauradas on ¢l jblcie, Artfculos 572

al 5=U wel Ofdige Frocesal Clvil Y Mercantll.= = = = « o = o o wcw

POa tami'v: hata Juzgado con tundamento en lo corsfderade, leyes cita
¥ 2|

@

L

das ¥y lo nue ademde cstablecwn loe artfcouloss 141, 142, 143 y 147 de

~
la Ley gel Qrgnniems Judicial, al resoiVver UETLARA: I)KCOA L2 1a

e¥cepridn s.itnteria e FALY. .o £2JUR DERRCHO G LA ACTORA L'Adi DE

tabLaR L4 L ULIDAL PuL.DA, inter uestae por las e-tidades AL .AYA, 35

Clawrv Alcased y YA, S0CITDAD SNDAIMA, en relzcidn g le iaecripnid

re;istial aSIC30vlatn elase v inticineo inscrita en el Reslatrs de la

vropiedad ..wus rial o 3o el nfize o cuarenday an mil trescie s os ire

ta vy dos, fulio cu~irocientes t-efnta ¥ ocho. del tomo o lipro nover

te y siete e marcasz por Bsr ws%@ reglatrs g3iicdlade e facha ances
Vi &

rier a la constitucidn de la .ntidad Asics “iger Corporation. = ia

Apnloreeify ptnaper rooehife iifn.ndo de Yen pyiztente gnirs erta

mArca f/EEE sed LUy 0 la exceicldn perentoria de PLESCHIP [Gu, inter
p—y

put zad aer 1o yutidades ALZAYA, 5. UTRDAD ANGNIMA y YOiA, OCTZUAD

-
k&bufrm;(ilI))éTﬂ LE.n? du exze oién verentiila de ILRGT "IMACIGH PRQ

=7
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CESAL DW LA PAYTT ACTORA, inter yesta por la entidat ALVAYA, 30CTH

DAD ANOWIMAj IV) CON LUGAR la demanda nrownvida zor la entidad

wIGER CORPORATION, por'medio de sus peprerentantes }ag}alegﬁle{ en

ia vfa ord naria en con'ra du lapy catvidades ALMATA, CUCIUBAD RNONIWA

Y YOMA, LGCIEDA! ALONIHA, en consecuencia: T)}San nulas lad inscrip -

ci-nes registrales de las mnrcas jnscriias en 2] Re-lstro de la Pro=-

pledad Industrial aiguientesﬁ@f ASICSTIGER Y JIZLID, inserita bajo

el nimere cincuenta y un mil novecientas cuarenta y treg, folio tres

clentos velnticirco tomo clerte quirce 3¢ aegiatro e lHarcas; %&‘51-1

SERG DY BANDAL, insorita baje el nigerc ireinta y ires mil dewcientop

treinta y tres, folio tresgiintos clncuenta y tres “el tomo o libdbro

s¢henta y uno del Regletro .e farcas; AﬂE} ASICS Ig-i Y BI.EXO, ins-
h—ad

crita bajo el ndgero cinguanta mil ceteaientos eesanta y ocho , fo -

l1io clento trei-ta y nslete 4cl temo c'ento -rece fe Reyistro de Mar-

caay 2) 5e ordens la caneclacidn de lor regictros citalos en el inci

30 anterior, nara guyo .fegto 1f reme el desmne o co o spondlente

al sefior Regi:.trador Ceneral ge la Propiedad Industrial, al estar -

rirme el presante falloj ¥))wo se hace especfal conlena en costax;

VI) Notiffauese y con inclusifn Je 12 sulta incu Tida repdngane el

papel empleado sl se lado de ley. estado: 1,¢,2,711,e,i,e,curenta,

,0,8,pr0,(41332),pro, %, dos, ¥, nacio. 1s,1,7,d,0 de ¥arcns o Mopbres

Comerciales, mara,trescien‘os,cing enrta,sreintz,2incuanta,a,e,lezlal.

on{tree, Entre Lineasm: jor,por,y la Zemandate, YOI, SUTIEIAD ANURIM

HA, Marcaria y Ccmae-rr:j.a.‘l_IL 14nme, “ntre 1'neas:tr?inta.n.l§;:3. L

(G O Cazt X T~
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CONVENCION INTERAMERICANA, CELEBRADA EN
WASHINGTON EL 20 DE FEBRERO DE 1929

DECRETCO NUMERC 1587

La Asamblea Legislativa de 1a Repiiblica de Guatemala

DECRETA:

Articalo #nico—Se aprueba la Convencién general interamericana
sobre Proteccién de marcas y nombres comerciales, suscritz en Washingten,
D. C., Estados Unides de América, a los veinte dias del mes de febrero del
afio eno curse.

Pase al Ejecutivo para su ratificacién y demis efectos prescritos en el
articute 37 de la misma, i

Dado en ¢! Salén de Sesiones de la Asamblea Legislativa: Guatemala,
¢l catorce de mayo de mil novecientos veintinueve.

J. M. REINA ANDRADE,

. Presldente,

FEDERICO CARBONELL R, RAMON CALDERON,
Secretario, Sacretario. :

Casa del Gobierno: Guatemala, veintisiete de mayo de mil novecienios
veintinueve,

Cumplase y publiquese,

1

L. CHACON,
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Apruébase Ia Convencidn general inleramericana sobre Proleccidn
cas y nombreg comerciales,

LAZARO CHACON,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

POR CUANTO:

El dia veinte del mes de febrero del afic en curso, suscribieron jog De-
legados de Guatemala a Ia Conferencia:_ panamericana de marcas de fibrica,
reunida en Washington, D. C,, la

Convencién Geaeral lnteramericana de. Protedcidn Marcana y Comercial:

¢

cuyo tenor literal es el siguiente: i " : Lo

Los Gobiernos de Perd, Bolivia, Faraguq, Ecua.c!or Uruguay, Repd-
blica Dominicana, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala,
Haiti, Colombia, Brasil, México, Nicaraguya, Honduras y Estados Unidos de
Norte América, representados en la Conferencia panamericana de marcas
de fabrica, reunida en Wishington, conforme a las resoluciones aprobadas el
15 de febrero de 1928, por la sexta Conferencia intermacional americana,
celebrada en la ciudad de La Habana, y el 2 de mayo del mismo afio en
Washington, por el Consejo directivo de la Unién panamericana.

Considerando indispensable revisar la “Convencién para la Proteccién
de las marcas de fabrica, comercio y agricultura y nombres comerciales”,
firmada en Santiago de Chile el 28 de abril de 1923, que substituyé a la
“Convencidn para la proteccidn de marcas de fibrica y de comercio”, cele-
brada en Buenos Aires el 20 de agosto de 1910, a fin de introducis en eila las
reformas aconsejadas por la prictica y el progreso del derecho; )

Animados por el propésito de hacer compatibles los distintos sistemas
juridicos que en esta materia rigen en las varias Repiblicas americanas; y,
convencidos de la necesidad de realizar ese esfuerzo en la forma mais am-
plia que sea posible en las circunstancias actuales, con el debido respeto a las
respectivas legislaciones nacionales;

Han resuelto negociar la presentie Convencién pura Ta Proteccién mar-
caria y comercial y la represién de la competencia desleal y de las falsas
indicaciones de origen geogrifivo, nombrando para ese fin los siguientes
Delegados:

Peri: Alfrede Gonziler Prada.

Bolivia: Emeterio Cano de la Vega.
Paraguay: Juan V. Ramirez,

Ecuador: Gonzalo Zaldumbide,

Uruguay: J. Varela Acevedo.

Republica Dominicana: Francisco de Moya.
Chile: Oscar Bianco Viel,

Panami: Ricarde J. Alfare, Juan B. Chevalier.
_‘Veue'zpella: Pedro R. Rincones,
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Costa Rica: Manuel Castro Quesadz, Fernando E. Piza.

Cuba: Gustave Gutierrez, Alfredo Bufill,

Guatemala: ‘Adridn Recinos, Ramiro Fernindexz.

Haiti: Radul Lizaire.

Colombia: Roberto Botero Escobar, Pablo Garcia de la Parra.

Brasil: Carlos Deldado de Carvalho.

Meéxico: Francisco Sudstegui.

Nicaragua: Vicente Vita.

Honduras: Carlos Izaguirre V.

Estados Unidos de América: Francis White, Thomas E. Robertson,
Edward . Rogers.

Quienes, después de haber depositade sus credenciales que fueron

hallades en buena y debida forma“pgr la Conferencia, han coavenido lo
siguiente:

CAPITULO 1

De la Igualdad de Nacionales y Extranjeros ante fa Proleceion Marcaria
y Comercial

Articalo 17—Los Estades coniratantes se obligan a otergar a los nacio-
nales de los otros Estados contratantes ¥ a los extranjeros domiciliados que
posexn un establecimiento fabril o comercial o una explétacién agricola en
cualquiera de los Estados que hayan ralificado ¢ se hayan adherido a !a
presente convencidn, los mismos dereches y acciones gue las jeyes respec-
tivas concedan a sus nacionales o domiciliados, con reiacién 2z marcas de
fibrica, comercio o agricultura, a la proteccién del nombre comercial, 2 la

represion de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen
o procedencia geograficos.

CAPITULO I
De la Proteccion Marearia

Arficnlo 2°-~El que desee obtener proteccién para sus marcas, ep un
pais distinte al suyc. en que esta Convencién rija, podri obtener dicha protec.
cién, bien solicitindola directamente de la Oficina correspondiente del Estado
en gue desee obtener la referida proteccion o por medio de la Jiicina inter-
americana de marcas a que se refiere el Protocolo sobre el Registco inter-
americano, siempre que dicho protocele haya sido aceptado por su pais y
por la nacidén donde se selicite la proteccidn.

Articilo 3%—Toda marca debidamente registrada o legaimente prote-
gida en uno de los Estados contratantes, seri admitida a registro o depésito
y protegida legalmente en los demas Estados contratantes, previo el cumpli-
miento de los requisitos formales establecidos por lz ley nacienal de diches
Estadus. '
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Podrd densgarse o cancelarse ¢l registro o depdsite de'-'\{nalrcal:-

T~

1°—Cuyos elementos distintivos viclen los derechos previaitente adqui; Ao

ridos por otry persona em ¢l pais donde se solicite el registro o d‘Ejaé-\sit‘o;‘ a I

2°—Que estén desprovistos de todo caricter distintivo o consista
exclusivamente ¢n palabras, signos o indicaciones que sirvan en el comerci
para designar Ja clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
erigen de los productos; época de produccidn o gue son o hayan pasado a ser
genéricag o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del
pais al tiempo en que se solicite ei registro o depésito, cuando ¢l propietatio
de la marca las reivindique o pretenda reivindicarias como elementos distin-
tivos de la misma.

Para determinar el caracter distintivo de una marca, deberdn tomarse
en consideracién todas las circunstancias existentes, en especial la duracibn
del uso de la marca y, si dicha marca ha adquirido de hecho en el pafs en
que solicite el depébsito, registzo o proteccidon, upa significacion distintiva de
la mercancia del solicitante.

3°—Que ofendaa a la moral piblica o sean contrarias al orden pablico;

4%—Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones,
creencias o simbolos nacionales o de asociaciones de interés pablico;

$*—Que contengan represenlaciones de lipos raciales o paiszjes fipicos
o caracteristices de cualquiera Jde los Estados contratantes, distinto al de
origen de la marca;

6°—Que tengan entre sus elementos distiptivos principales, frases,
nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o
caracteristica del mismo, pertenecientes a alduna persona dedicada a la
fabricacién, comercio o produccién de articulos o mercancias de la misma
clase a que se destine la marca, en cudiquiera de los demis paises con-
tratantes.

Articulo 4°~-Los Estados contratantes acuerdan rehusar o cancelar
el registro o depésito y prohibir el uso sin autorizacidn de la autoridad
competente, de las marcas que incluyan banderas nacionales o de los Esla-
dos, escudos de armas, sellos nacionales o de los Estados, dibujos de las
monedas publicas o de los sellos de correos, certificados o setlos oficiales
de garantia, o cualesquiera insignias, oficiales, nacionales o de los Estados, o
imitaciones de las mismas,

Articulo 5°—Las etiquetas, dibujos industriales, lemas, catilogos,
anuncios o avisos que %e usen para identificar o anunciar mercancias, go-
zaran de la misma proteccidn que las marcas en los Estados contratantes
cuyas leyes asi Jo dispongan, de acuerdo con las prescripciones de la legis-
lacién local.

Articolo 6°—Los Estades coniratantes se comprometen a admitir, a
registro o depdsito y a2 proteger las marcag de propiedad colectiva o que
pertemezean o asociaclones cuya existencia ne sea contrariz a las leyes de!
pais de origen, aun cuando dichas colectividades no posean up estableci
miento fabril, industrial, comercial ¢ agricola.
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Cada pais determinari las condiciones particulares bajo las lC{i}It_\l e
pedran proteder las marcas de dichas colectividades. M

Los estados, provincias, o municipios, en su caricter de personas
juridicas, podrin poseer, usar, redistrar o depositar marcas y gozarin en
tal sentido de los beneficios de esta Convencidn,

Articnlo 7°—Todo propietario de una marca legalmente protegida en
uno de los Estados contratantes, conforme a sn legislacién interna, que
tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar
o depositar una marca substancialmente igual a la suya o susceplible de
producir confusién o error en el adquiriente o consumider de les productos
o mercancias a que se apliquen, tendri el derecho de opomerse al use,
registro o depdsito de la misma, empleando los medios, procedimienios ¥
recursos legales establecidos en el pais en que se use o pretenda registrar o
depositar dicha marca, proebande gque la persona que Ia usa o intenta Tegis-
trar o depositar, tenia conocimiento de la existencia y uso em cualguiera de
los Estados confratantes, de la marca en que se funde la oposicién y que
ésta se usaba y aplicaba y continda usindose y aplicindose a preductos o
mercancias de la misma clase y, en consecuencia, podri reclamar para of
el derecho, a usar preferente y exclusivamente, o 2 la prioridad parz regis-
trar o depositar su marca en el pais de que se trate, siempre que lene las
formalidades establecidas en la legislacién interna y en estz Convencién.

Arficalo 8—Cuando el propietario de una marca solicite su registro
o depésito en otro de los Estados contratantes distinte al de origen de Ia
marca y se le niegue por existir un registro o depdsito previo de otra marca
que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear con-
fusién, tendrin derecho a solicitar y obtener la cancelacién o anulacién del
registro o depésite anteriormente efectuado, probando, conforme a los proce.
dimientos legales del Estado en que se solicite la cancelacién:

a) Que gozaba de proteccibn legal para su marcz en uno de los
Estados contratantes, con anterioridad a la fecha de la solicitud del regisiro
o depdsito que trata de anulac; y

b) Que el propietario de la marca, cuya cancelacién se pretende, te-
nia conocimiento del uso, emplec, registre o depésito en cualquiera de los
Estados contratantes, de la marca en que se funda la accion de nulidad,
para los mismos productos o mercancias a que especificamente se aplique,
con anterioridad a la adopcidn y uso o a la presentacién de la solicitud de
registro o depésite de la marca que se trate de cancelar; o

o) Que el propietario de la marca, que solicita la cancelacion basado
en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comer-
ciado y comercie con o en el pais en que se solicite 1a cancelacidén ¥y que en
éste hayap circulado y circulen los productos o mercancias sefdzlados con
su marca desde fecha anterior a la presentacidn de la solicitud de redistro o
depdsito de Ja marca cuya cancelacién se pretende, o de Ja adopcibn ¥ use
de 1a misma.

Articnlo 9°—Cuando la denegacién del regisiro o depésite de uma
marca se base en un registro previo, hecho de acuerdo con esta Convencién,
¢l propietario de la marca de que se irate tendri el derecho de pedir y de
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obtener la cancelacion de In marca previamente registrada o 5¢‘P«QQ§3«€1!-
prebando, de acuerdo con los procedimientos legales del pais en qu
de obtener el registro o depésito de su merca, que. el regisirante de la mat
que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandenada
una marca por falta de uso seri el que determine la ley nacional, y en su
defecto, serd de dos ados ¥ un dia, a contar desde la fecha del registro o
depésito, si la marca no ha sido nunca empleada o de un afio ¥y un dia, s
el abandono o falta de empleq. tuve lugar despugs de haber sido usada.

Arfienlo Y0.—E| periods de proteccién otorgado a las marcas regis.
tradas o depesitadas de dcuerdo com los términos de esia Convencidn, asi
como sus renovaciones, seri el que fijen las leyes del Estado en que ae
solicite el registro o depésito al tiempo de selicityrae Ia proteccidn, de acuer-
do con esta Convencién,

Una vez efectuado el. registro o depésito de uma marca en cada
Estado contratante, existiri independientemente y mo serd afectado. por los
cambios que ocurran en el regisiro o depésito de dicha marca en otros

Estados contratantes, salvo que otra cosa disponga la legislacién interna de
cada Estado contratante,

Articale 1f.~La transmisién en el pais de origen de Ja 'propiedad de
una marca registrada o depositada, tendrd el mismo valor ¥y seri recomocida
en los demis Estados contratantes, siempre gue se acompafien proebas
fehacientes de que dicha transmisién se ha efectuado y registrado de acuer-
do con la legislacién interna del Estado en gue se realizé y se cumpla,
ademas, con los requisitos legales del pais en que debe tener efecto la
transmisién., " B ‘ o

El uso y explotacién de las marcas puede cederse o {raspasarse sepa-
radamente para cada pais, y se registrari, siempre que se acompafien prue-
bas fehacientes de que dicha transmisién se ha efectuado de acuerdo con
la legislacion interna del Estado en que se realizéd y se cumpla, ademis,
con los requisitos legales del pais en que debe tener efecto la {ransmisién,

Arficalo J2~—Cualquier registro o depésilo, efectuade en uno de los
Estados contratantes, o cualquiera solicitud de registro o depésito pendiente
de resolver, hecha por um agente, representante o cliente del propietario de
una marca sobre la que se haya adquiride derecho en otro Estado con-
fratante por su registre, solicitud previa o wse como tal marca, dari derecho
al primilive propietario a pedir su cancelacién o denegacién de acuerdo con
las estipulaciones de esta Convencidn y 2 solicitar y obtener la proteccidn
para si, considerindosc que dicha protecciéh se¢ retrotraerd a fa fecha de la
solicitud cancelada o denmegada,

Articelo 13 —El uso de una marca por su propietario en una forma
distinta de !a forma en que la marca ha sido regdistrada en cualquiera de
los Estados contrajantes, por lo que respecta a elementos secundarios o ne
substanciales, no acarreara la nulificacion del registro ni afectari la protec.
cién de la marca. . - 1. : co "
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En caso de que la forma o log elementos distintivos de la marca sean
substancialmente cambiados, o que sea modificada o aumentada la lista de
los preductos a que vaya a aplicarse, podra exigirse al propietario que soli-
Cite un nuevo registro, sin perjuicio de la proteccién de la marce original
o de la lista original de los productos.

Los requisites que las leyes de los Estados contratantes exijan con
respecto a la leyenda, que indica Ia autorizacién del uso de las marcas,
se consideraran satisfechos por lo que toca a los productos de origen extran-
jero, si dichas marcas llevan las palabras o indicaciones autorizadas legal-
mente en ¢l pais de origen de Jos preductos.

CAPITULO 111 '

De la Proteccién del Nombre Comercial

_—

",

Articulo 14~—El nombre comercial de las personas naturales O\h.lfh-‘:—
dicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes,
sera protegido en todos los demas sin necesidad de registro o depésito, forme
0 no parte de la marca.

Articulo 15—Se entenderi por nombre comercial el propio nombre y
apellidos que el fabricante, indusirial, comerciante o agricultor particular,
use en su negocio para darse a conocer como tal, asi come la razén social,
denominacién o titule adoplade y wvsado Jegalmente por las sociedades,
corporaciones, compafiias o entidades fabriles, industriales, comerciales o
agricolas, de acuerdo con las disposiciones, de sus respectivas leyes na-
cionales.

Articale 16.—La proteccién que esta Convencién otorga 2 los nombres
comerciales consistird:

a) En la prohibicién de usar o adoplar un nombre comercial idéntico
o engafiosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabri-
cante, industrial, comerciante o agricultor, dedicado al propio giro en cual
quiera de los Estados Contratantes; y,

b5) En la prohibicién de usar, registrar o depositar una marca cuyo
elementc distintive principal esté formado por todo ¢ parte esencial del
nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por olra persena
natural o juridica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estades
contratantes y dedicada a la fabricacién o comercio de productes o mercan-
cias de la propia clase a que se destine la marca.

Articalo I7—Todo fabricante, industrial, comerciante ¢ agriculter do-
miciliade o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrd
oponerse, dentro de los términos y por los procedimientos legales del pais
de que se trate, a la adopcién, uso, registro o depésito de una marca destinada
a productos o mercancias de ]a misma clase que constiluya su gire o explo-
tacidn, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan
preducir en el consumidor error o confusién con su nombre comercial, iegal
y anteriormente adoptado y usado. /
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Articulo I8.-=Tode fabricante, industrial, comerciante o agri
miciliade o establecide en cualquiera de los Estados contratantes, podr
citar y obtener, de acuerdo con las diaposiciones y preceptos legales del pai
respective, la prohibicidén de near o la cancelaciéon del registro o depbsito d

cualquier nombre comercial o marca, destinados a la fabricacion, comercio

o produccion de articulos o mercancias de la misma clase en gque él trafica,
probando:

@) Que el nombre comercial o marca cuya cancelacién pretende es
substancialmente idéntico ¢ engafiosamente semejante a su propio nombre
comercial, legalmente adoptado y usado con anterieridad en cualgquiera de los
Estados contratantes para la fabricacién o comercio de productes o mercan-
cias de la misma clase; v, '

b) Que com anterioridad a la adopciéh y uso del nombre comercial,
o a la adopcidén ¥ uso o solicitud de registro o depdsito de la marca cuya
cancelacién pretende, empled y que continfia empleando en la fabricacidn o
comercio de los mismos productos, o mercancias su propio nombre comercial,
legal y anteriormente adoptado y usade en cualquiera de los Estados conira-
{antes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelacién,

Articulo 19.—La proteccién del nombre comercial se impartird de acuer.
do con la legislacién interna y las estipulaciones de estz Convencién, de oficio,
cuando las autoridades gubernativas o administrativas competentes, tengan
conocimiento o pruebas ciertas de su existencia y uso legal, o a peticién de
parte interesada en los casos comprendidos en los articulos anteriores.

CAPITULO 1V

De la Represion de la Competencin Deslest

Arficalo 20.—Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o
al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mer-
cantiles, sera considerade como de competencia desleal, y, por tanto, injusto
y prohibide.

Articulo 21 —Se declaran de competencia desleal los siguientes actos,
y al no estar sefialadas aus penas en la legislacidén interna de cade Estado
contratante, se reprimirin de acuerdo con las prescripciones de esta Con-
vercion: .

@) Los actos que tengan por objeto dar a entendet, directa o indirecta-
mente, que los articulos o actividades mercantiles de un fabricante, indus-
trial, comerciante o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante,
industrial, comerciante o agricullor de alguno de los otros Estados contratan-
tes, ya sea apropiindose o simulando marcas, simbolos, nombres distintives,
imitando etiquetas, envases, nombres comerciales u otros medios usuales de
identificacién en el comercio;

b) Las falsas descripciones de los articulos, usando palabras, simbolos
y otros medios que tiendan a engafiar al publico en el pais donde estoy actos
ocurrap, con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de las marcancias
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¢) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geograficos de’los

articulos, por medio de palabras, simbolos, o de oira manerz, que tHendan-a-

engaiar en ese respecto al pablice del pais donde estos hechos ocurram;

d) Lanzar al mercado u ofrecer o presentar em venia al publice, un
articalo, preducto o mercancia bajo forma ¢ aspecto tales, que, aun cuande
no contenga directz nj indirectamente indicacién de origen o procedencia
geograficos determinados, dé o produzca la impresién, ya por los dibujos,
elemmentos ornamentales o idioma empleado en el fexto, de ser un producte,
articule o mercanciaz originado, manufacturade o producido en otiro de los
Estadosz contratantes.

Articalo 22.~~Los Estados contratanies que adn no hayan ledisiado
sobre los actos de competencia desleal mencionados en pste capitulo, aplicarin
a elios las sanciones contenidas en #u legislacidn sobre marcas, o en cuales-
quicra otras leyes, y ordenaran la suspensién de dichos actes a peticién de
las personmas perjudicadas, snte las cuales los causantes serin también res-
pousables por los dafios y perjuicios que les hayan ocasienado.

CAPITULO ¥

De iz Represion de las Falsas Indicaciones de Origen y Procedencia Geogrificos

Articulo 23—Sera considerada falsa e ilegal y, por tamto, prohibida
todz indicacién de origen o procedencia que no corresponda realmente al
fugar en gque el articule, producto o mercancia fué fabricade, manufacturado
o recolectado.

Articalo 24.—A los efectos de esta Convencidén se considerard como
indicacién de origen o procedencia geogrificos, consignar o hacer aparecer
en algunz marca, etigueta, cubierta, envase, envoltura, precinta de cuslquier
articulo, producte o mercancia, o directamente sobre ¢l mismo, el sombre
geografico de unma localidad, regidn, pais o nacién determinadz, bien 3ea
de modo expreso y directo, o indirectamente, siempre que dicho nombre

geogrifico sirva de base o raiz a las frases, palabras o expresicnes que se
empleen,

Artienlo 25 ~Los nombres geogrificos que indigquen origen © proce-

denciz uo son susceptibles de apropiacién individual, pudiende usarics libre-
mente parz indicar el origen o procedencia de los preductos o mercancias
o su propio domicilio comercial, cualquier fabricante, industrial o agricultor
establecido en el lugar indicado o que comercie con los productios gue se
originen en ¢ste.

Articulo 26.~Lz indicacién de origen o procedencia geogralicos, fijada
o estampada sobre un preducte o mercancia, deberd corresponder exacta-
mente ai lugar en que diche producto o mercancia ha side fabricade, ma.
nefacturade o recelectade.

Articale 27 —Quedan exceptuadas de las disposiciones contenidas en
los anteriores articulos aguellas denominaciones, {rases o palabras que,
constituyendo en todo, o en parte, términos geogrificos, hayan pasdo, por
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los usos constantes, universales y honrados del comercio, a forﬁi’r el nom-
bre o designacién propios del articulo, producte o mer-canciwg_l !
apliquen, no e¢stande comprendidas, sin embargo, en esta excepcid;Ta
indicaciones regiomales de origen de productes industriales o agricoles, cuy

calidad y precio, por parte del piblico consumidor, dependa del lugar d
produccién u origen,

Articalo 28.—A falta _clie disposiciones especiales que repriman las
falsas indicaciones de origen o procedencia geogrificos, se aplicarin a este
fin las respectivas leyes sanitarias o las referentes a la proteccion marcaria
en los En‘ﬂ‘ade_s coniratantes. .

CAPITULO Vi
- i De las Sanciones

Arlicalo 29 —~Queda prohibide marufacturar, exportar, importar, dis-
tribuir o vender articulos o productos que infrinjan directa o indirectamente
alguna de las modalidades sefialadas en esta Convencién para la proteccién
marcaria, la proteccién y defensa del nombre comercial, ia represién de la
competencia deslex] y Ia, represion de las . falsas indicaciones de origen o
procedencia geograficos,

Articalo 30.—Cualquier acto de los prohibides por esta Convencién
seri reprimide por las autoridades gubernativas, administrativas o judicia-
les competentes del’ Estado en que se cometa, por los medios y procedi-
mientos legales que en diche pais rijan, ya de oficio, ya a peticién de parte
interesada, la que podra ejercitar las acciones y derechos que h_s"llcyca le
concedan para ser indemnizada de los danoes y perjuicios recibidos, pudiendo
ser decomisados, destruidos o inutilizados, segtin el caso, los articulos, pib-
ductos o mercancias, o sus distintivos, que hayan sido objeto del zcto de
competencia desleal,

Articalo 31 -—Cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricul-
tor interesade en la produccion, fabricacién o comercio de las mercanciaz ¢
articulos afectades por e} acto o heche prohibide, asi como sus agentes, re-
presentantes o apoderados en cualquiera de los Estados contratantes y los
funcionarios consulares del Estado a que corresponda )a localidad o regids
falsamente indicada, cuando se trate de un caso de falsa indicacién de
origen o procedencia geografices, tendran perscnalidad legal suficiente par:
ejercitar las acciones y recursos correspondientes y continuarlos por todo:
sus {rimites ante las autoridades administrativas y tribunales de justicia d.
jos Estados contratantes,

Igual personalidad tendrin las comisiomes o. instituciones oficiales -
los sindicatos o asociaciones que representen a la industria, a la agricultur
o al comercio, legalmente establecidos para la defensa de los procedimiento
honrados y leales, :
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CAPITULO Vi
Disposiciones Comunes

Arficulo 32.—~Las autoridades administrativas y los Tribunales de
Justicia de cada Estado contratante, son los tnicos competentes para resol-
ver los expedientes administrativos y los juicios contencioso-administratives,

¢civiles o criminales, que se incoarens con motivo de la aplicacién de las leyes
nacionales,

Las dudas que suscitaren "acerca de la interpretacién o aplicecién

de los preceptos de esta Convencién seran resueltas por los Tribunales de’

Justicia de cada Estado y sélo en el caso de denggacidén de justicia serdn
sometidas a arbitraje,

Articalo 33—Cada uno de los Estados contratantes enm que no exista,
se compromete a establecer un servicio para la proteccién marcaria y la
represién de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen
o procedencia geograficos, debiendo publicar en el Diario oficial del Go-
bierno, o en otra forma periddica, las marcas solicitadas y concedidas y las
decisiones administrativas recaidas en esta materia.

Arffealo 34—La presente Convencidn serd susceptible de revisiones
periddicas con objeto de introducir en ella las mejoras que la experiencia
indigue, aprovechiandose de la oportunidad de la celebracién de las confe-
rencias internacionales americanas, recomendandese que cada pais envie en

su delegacién expertos en materias marcarias para que puedan realizar un
trabajo efectivo.

La administracién del Estado donde deba celebrarse la Conferencia

preparard sus trabajos con Ia ayuda de la Unién panamericana y de la Ofi-
cina interamericana de marcas,

El Director de la Qficina interamericana podri asistir 2 las sesiones
de la Conferencia y tomari parte en las discusiones con voz pero sin voto.

Articzlo 35.—Las estipulaciones contenidas en esta Convencién ten-
drin fuerza de ley en aquellos Estados en que los tratados internacionales

tiemen ese cariacter, tan pronto como son ratificadog por sus érganos cons-
titucionales,

-

Los Estados contratantes ¢n que el cumplimiento de los pactoe inter-
nacionales esté subordimade a la promulgacion de leyes concomitantes, 2l
aceptar, em principio, esta Convencidén, se obligan a solicitar de sus organos
legislativos }a adopcién, en el mis breve plazo posible, de la legislacibn que

sen necesaria para poneria en vigor, de acuerdo con sus prescripciones Cons-

titucionales, L
+ N -

Arficalo 36.—Los Estados confratantes convienen en qgue, tan proate

como esta Convencién entre en vigoer, las coanvenciones sobre marcas de

910 sy 1923 quedardn, automiticamente, sin efecto algune, pere
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cuzlesquiera derechos que de acuerdo con'sas estipulaciones se hayan a.dqm- ‘

rido o puedan adquirirse hasta la fecha en que entre en v:gor‘t_\tn, C.gmxm(
ciém, continuarin siendo vialidos hasta que. expiren.

Articalo 37—La presente Convencién serid ratificada por los Estade
contratantes, de acuerdo com sus procedimientos constitucionales.

La Convencién original y los instrumeatos de ratificacién serin depo-
sitados en la Unién papnamericana, la que enviard copia certificada del
primmere y comunicard avise del recibo de dichas ratificaciones a los Geo-
biernos de los Estados contratantes, entrando la Convencién en vigor entre
los Estados contratantes en el ordep en que hayan depositado sus rati-
ficaciones.

Ests. Convencidn regiri indefinidamente, pero podra ser dﬂnuncladk
mediante aviso anficipado de un afio, transcdTrido el cual, cesard em sys
efectos para el Estado denonciante, quedande subsistente parz los demis
contraiantes. La denunciz seri dirigida 2 la Unién panamericana, la gque
transmitird aviso a los Gobiernos de todos los demis Estados.

Los Estados americanos que no hayan suscrilo esta Convencién po-
drin adherirse s elia, enviando el insirumento oficial en que se consgne
esta adhesién a la Unién panamericana, Ia que notificari aviso de su recibo
a los Gobiernos de los demas Estados contratantes en la forma antes
expresada, i : . . ,,'

En testimonio de lo cual, los Delegados arriba nombrados firman la
presente Conveacién, ¢n espafiol, inglés, portugués y frances, y estampan
sng respectivos sellos, ’

Hecha en la ciudad de Washington, a los veinte dias del mes de febre-
ro de mil novecientos veintinueve,
R. J. Alfaro, Jaan B. Chevalier.

P. R. Rincones.

Mannel Caslro Quesada, F. E, Piza.
Gastave Gufiérrez, A. L. Bafill.
Adrign Recinos, Ramiro Fernéna‘ez
Radul Lizaire.

Pablo Garcia de la Parra.
Carles Delgado de Carvalho.

A, Gonzdlez-Prada.
Emeterio Cano de la Vega.
Juan Vicenfe Ramirex.
Gonzalo Zaldumbide.
Varela, '
Prancisco de Moya,
Oscar Blanca Viel.
Suscribo la presente Convencién en

cuanto sus disposiciones no sean con-
trarias a la legislacién nacional de
mi pais, haclendo reserva expresa
de las disposiciones de esta Conven-
cién sobre las cuales no hay legis-
lacign ea Chile.

F. Sudstegui.

Vicente Vila.

Carlos [zagunirre V.,

Edward S, Rogers, Thomas E. Rod.
erison, Francis White.

POR CUANTO:

F

La Asambles Legislativa, en Decreto miimero 1587

del corriente afio, ha dado su. n_prqbgﬂm Eﬂtfm

ey m

;de e “de mayo

' _9 |
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POR TANTO,

En uso de las facultades que me confiere Iz Constitucidn, lo ratifico
y mando se publique para que se tenga como ley de la Repiblica,

En fe de lo cual firmo la presente ratificacién, sellada com el Sello
Mayor de la Republica y refrendada por el Secretario de Estado en ¢}
Despacho de Relaciones Exteriores, en Guatemala, a los veinte dias del
mes de noviembre de mil novecientos veintinueve.

CHACON.
ED. AGUIRRE V.

B 4 UANERSINAG DE SAN CARIDS DE GUATEMALA |
i pteca Centrol |







