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Como asesor de la sefiorita BERTA LETICIA PIEDRASANTA LLA-
IA, sobre su trabajo de tesis intitulado “LA PERDIDA DE LOS DE-
“"HOS SOBRE LA MARCA POR EL NO USO, A LA LUZ DE LA LE-
LACION HACIONAL E INTERNACIONAL", cumplo con rendir mi in-
ne en los siguicntes términos:

De conformidad con los lineamientos del plan de trabajo aprobado
en su oportunidad, se discutié ampliamente ¢l proyecto inicial y
como consecuencia de algunas observaciones formuladas a la au-
tora, se modificé el nombre del trabajo por €l que ha quedado indi-
cado, por reflejar de mejor manera el resultado de la investigacion.

El trabajo se desarrolla dentro del campo de la Propiedad Indus-

trial, que recientemente ha cobrado actualidad en el pais, debido a -

su importancia por el ingreso de Guatemala a la Organizacion
Mundial del Comercio, asi como la entrada en vigor del Acuerdo
sobre los aspectos dc los derechos de propicdad intelectual rela-
cionados con el comercio (ADPIC) y, lo mas importante, la actnal
discusién que se hace del Protocolo de Modificacién al Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial, gque
algunos sectores econémicos del pais adversan por los cambios




que introducen en materia de Marcas, nombres comerciales y sig-
nos distintivos.

La tesis comprende una parte conceptual en la cual se fijan los
temas principales sobre los que gira la hipotesis de la autora,
quicn a través de la investigacién adquirio cl conocimiento sufi-
ciente sobre el tema que le permitié levar a cabo, como una activi--
dad complementaria, una encuesta de opinién hecha a profesio-
nales copocedores del tema, lo cual enriguece el contenido del pre-
sente lrabajo.

El tema del trabajo es de sumo interés y cumple con ¢l cometido de
ilustrarnos ampliamente desde los puntos de vista doctrinario y
practico, sobre una materia poco conocida, facilitando su estudio y
un mejor entendimiento de una limitacién al derecho de propiedad
sobre la marca, cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada por
algunos sectores, aunque no planteada ante el tribunal correspon-
diente.

La bibliografia de consuita y de base es adecuada al tema desarro-
lado y tanto la exposicién como el analisis que se hace de las
principales leyes y tratados internacionales relaciomados con la
materia, permiten a la autora arribar a conclusiones con un alto
grado de sintesis sobre las proposiciones presentadas.

Por lo anterior, estimo que el trabajo de referencia liena los requi-

itos reglamentarios para ser aceptado como tesis de graduacion,

Sin otro particular, me suscribo como su deferente y seguro servi-

Lic. Marco Tulio Molina Valenzuela

RARCD TULID MOLINA VALENTUELA

PROMEOA THIVERS —STAR 00 17 GUATFMALA
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INTRODUCCION

La Marca como uno de los signos distintivos de ia empresa,
juiere un valor significativo en el proceso de apertura econémi-
constituye un medio para facilitar la transferencia de tecnolo-
y ia divulgacion de calidad.. Este proceso requiere a ia vez de
‘mas juridicas acordes, que tiendan a asegurar que los signos
rcarios cumplan con su funcion.

Estos cambios que se producen en la comunidad interna-
nal, imponen cada vez mas el requisito de uso de la marca. Ai-
10s paises latinoamericanos han adecuado sus legislaciones
yre marcas, y otros se encuentran en este proceso. Respecto a
wdquisicion del derecho sobre la marca, se otorga al titular de la
sma, un derecho exclusivo y, la faita de uso del signo, constituye
a causa deciarable de caducidad.

En nuestro pais, ia pérdida del derecho sobre la marca por
no uso, es considerado por diversos sectores como una limita-
n al derecho de propiedad, que garantiza la Constitucion Politi-
de la Repuiblica de Guatemala.

Et tema cobra interés por cuanto el Protocolo de Modifica-
in al Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Pro-
idad Industrial, introduce la figura de cancelacion del registro
r falta de uso de la marca y, se cuestiona su inconstitucionali-
d o legalidad, porque se aduce gue atenta contra el derecho de
»piedad privada. -

Debido a la importancia de un tema de rango constitucional
ntro del Derecho Mercantil, en este trabajo se analiza el requisi-
P




to incorporado, para precisar su concepto y alcance, delinear
su evolucion a través del Derecho Comparado, inclusive.

Para cumplir con el objetivo propuesto el tema se anal
desde los puntos de vista doctrinario y legal, para lo cual se de
rrolla una tematica que abarca cinco capitulos de 1a siguiente 1
nera:

En el Capitulo Primero, se exponen generalidades sobre
marca, con la finalidad de crear un marco conceptual que sirva
punto de partida.

En el Capitulo Segundo, se estudia el derecho de uso d«
marca, su naturaleza juridica y los sistemas legales de adquisic
del derecho sobre ia marca, para conocer su origen y aplicaciol

En el Capitulo Tercero, se analiza la pérdida del dere:
sobre la marca por el no uso, tanto en el Convenio Centroameri
no para la Proteccion de la Propiedad Industrial como en el Pre¢
colo de Modificacion.

En el Capitulo Cuarto, se estudia la Legislaciéon Interna
nal relacionada con el Derecho de Propiedad Industrial para an
zar los principios generales del derecho sobre ia marca, que p
dan utilizarse como referencia.

En el Capitulo Quinto, se analiza la inconstitucionalida:
legalidad de la Pérdida de los derechos sobre la Marca por el
uso, con el objeto de confirmar o negar la hipoétesis de la inve
gacién.
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Finalmente aparecen las conclusiones a las que se llegé a
ravés del desarrollo de la investigacion y recomendaciones que
)uedan contribuir en minima forma al avance de nuestra legisla-
sidn en materia de marcas.
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CAPITULO |
GENERALIDADES
CONCEPTO Y DEFINICION DE MARCA:

Existen ires signos distintivos profusamente utilizados por
empresarios que son;:

El nombre comercial, los rotulos y las marcas que en nues-
legislacion se encuentran regulados en el Convenio Centroa-
ricano para la Proteccion de {a Propiedad Industrial, como lo
emos mas adelante.

Segan Manuel Broseta Pont, “los signos distintives sirven,
:s, fundamentalmente a través de esta funcion diferenciadora
‘a recoger y consolidar la clientela obtenida en el ejercicio de
1 actividad explotada por medio de una empresa. Interés que
nte el empresario, asi como lcs consumidores, quienes también
an interesados en evitar las confusiones que pueden serles
judiciales”. 1

De manera que una de las mas importantes caracteristicas
tales signos es su funcion diferenciadora en resguardo de la
nteia y la seguridad para el consumidor.

El presente trabajo se refiere a las marcas y la pérdida de
derechos sobre las mismas por el no uso, de manera que Gni-

BROSETA PONT, MANUEL. Manual de derecho mercantil, 2da. Edicién;
Madrid, Espafia: Editorial Tecnos, S. A., 1974, pag. 120.
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camente haremos alusién, en este capitulo, a su concepto yd
nicion.

El autor David Rangel Medina distingue cuatro corrien
principales de las definiciones de la Marca: La que sefala a
marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de
mercancia; aquella que considera a la marca como un agente ir
vidualizador del producto mismo; una mas que reine los rasgos
las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya ir
cada enfoca la esencia de ia marca en funcién de la clientela. 2

En Espana, Carlos E. Mascarehas, define la Marca co
"todo signo distintivo determinado y reproducible, usado con ¢
ta constancia por las empresas en relaciéon a unos concretos £
ductos o servicios ofrecidos al mercado, para individualizarle
hacer posible su seleccién con base en una motivacion cuaiqt
ra". 3 Agrega el autor mencionado que es en esta motivacion
riable donde se centrara la funcién econémica de la marca, ori¢
conocido del producto, crédito del productor o comerciante, ¢
dad, responsabilidad técnica, promocién publicitaria, atraccién
unos simbolos mas que otros; aspectos con los que estamos
acuerdo y creemos de suma importancia dejar acotados.

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario; Primera Edicion;
México D. F. Editorial Libros de México, S. A. 1960; pag. 154.

Mascareiias, Carlos E. Nueva enciclopedia juridica, Tomo XV; Barcelor
. Espana: Editorial Francisco Seix, S. A.; 1974, pag. 886.

6



Joaquin Garrigues indica que marca, "es el signo diferen-
ador de las mercancias que se fabrican o se venden, o de los
arvicios que se prestan por una empresa”. ¢

En la doctrina argentina, el autor Breuer Moreno, citado por
ertone/Cabanellas define la marca como "el signho caracteristico
on que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los pro-
uctos de su industria, comercio o explotacion agricola®™.s

Para la oficina de Patentes y Marcas, del Departamento de
omercio, Estados Unidos de Norteamérica, "una marca incluye
ualquier palabra, nombre, simbolo o seial, 0 combinacion de és-

»s adoptados y usados por un manufacturador o vendedor para
jentificar el origen de los productos o servicios y distinguir éstos
e otros productos suplidos por otros". 6 '

En Guatemala, para Ernesto R. Viteri Echeverria, "marca es
no de los signos distintivos usados por las empresas industriales.
omerciales y agricolas con el fin de identificar los articulos que
roducen o expenden y establecer su procedencia de origen"”. 7

Garrigues Joaquin. Curso de derecho mercantil. Tomo |, 8a edicion; Méxi-
¢o, D. F.: Editorial Porria, S. A., 1987. pag. 256.

Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabaneilas de las Cuevas. Derecho de
las marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo {; Buenos Aires,
Argentina: Editorial Heliasta, S. R. L., 1989. pag. 14.

Wells, St. John, Roberts, Gregory & Matkin P. S. Estudio legal, guia a las
marcas. microsoft internet explorer, 30 de junio de 1996.

Viteri Echeverria, Ernesto R. La Proteccion Marcaria y la Legislacién Gua-
temalteca. Obra Gnica; Guatemala, 1953. pag. 3.
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Edmundo Vasquez Martinez, en su obra Derecho Mercan
1, dice que marcas "son los signos o medios materiales que sirve
para sefalar y distinguir de los similares los productos fabricadc
o vendidos por una empresa”, ¢

Segun el articulo 70. del Convenio Centroamericano para
Proteccion de la Propiedad Industrial, marca "es todo signo, pal
bra o combinacion de palabras, o cualquier otro medio grafico
material, que por sus caracteres especiales es susceptible de di
tinguir claramente los productos, mercancias o servicios de ur
persona natural o juridica, de los productos, mercancias o sen
cios de la misma especie o ciase, pero de diferente titular”.

De lo anterior podemos decir que la marca es un signo di
tintivo por excelencia, toda vez que le permite a su titular disti
guir sus productes o servicios de los de la competencia y media
te su uso efectivo se convierte en un instrumento eficaz para a
quirir, conservar y aumentar la clientela. De alli la necesidad de
proteccion juridica para garantizar a su propietario la exclusivid;
dei uso y explotacion econdémica de la misma.

2.- CARACTERISTICAS DE LA MARCA:

La marca se caracteriza por ciertos elementos esenciales
determinantes que son:

A.- Elementos Subjetivos:

Vasquez Martinez, Edmundo. Derecho mercantil 1. Guatemata: Editorial
Univer_sitaria, 1966. pag. 34.



La marca es por naturaieza, un signo distintivo de la empre-
1o es en el aspecto de titularidad patrimonial, sino solo en el
tto funcional. Es decir, es uno de los signos distintives usa-
or las empresas.

Elementos objetivos:

Como signo distintivo: Toda marca consiste en un signo que
debera ser, para existir como tai, determinado y fijo o cons-
tante, asi como también reproducible. Por otra parte este
signo debe reunir ciertas condiciones generales: /donei-
dad, pues la marca constituye un signo eficaz para una fun-
cion distintiva. El signo debe ser suficientemente determi-
nante y aprehensible. Licitud, porque el signo debe ser apto
para ser considerado como marca, constituye un presu-
puesto ineludible o radical, cuye incumplimiento, en princi-
pio, no admite subsanacion. Disponibilidad, debido que al
momento de su eleccion debe existir la posibilidad de usarlo
sin lesionar derechos ajenos anteriores. Constituye uno de
los presupuestos de registrabilidad de la marca.

Productos o servicios: Otro elemento objetivo determinante
del concepto de marca en cuanto a signo distintivo de las
empresas lo constituyen los productos o servicios en los
que se estampa la misma. Constituye la base del principio
de especialidad, en virtud del cual se exige que toda marca
quede referida a unos productos o servicios.

- En resumen podriamos decir que la marca se caracteriza
n simbolo, signo, forma, dibujo o medio material que es utili-
9




zado por industriales o comerciantes con el proposito de difer
ciar productos o servicios para asegurar las ganancias que re:
ten de una mejor reputacion.

3.- NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO SOBRE
MARCA:

"La propiedad intelectual es el conjunto de derechos re:
tantes de las concepcicnes de la inteligencia y del trabajo intel
tual, contemplados principalmente desde el aspecto del prove«
material que de ellos puede resultar”, segin el tratadista mexi
no David Rangel Medina.?

De tal forma que esta propiedad a la que también se le
signa como propiedad inmaterial o con el rubro de bienes juridi
inmateriales o con el de derechos intelectuales, comprende ta
los derechos relativos a las producciones literarias, cientifica
artisticas, como las que tienen por objeto las obras pertenecien
al campo de la industria, las marcas y otros signos distintivos di
empresa, que aunque no siempre puedan considerarse creaciol
intelectuales, también caen dentro del marco de la propiedad
material. De este concepto general de los bienes juridicos inm:
riales deriva una clasificacién en dos grandes categorias: 1)
que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio que
manifiestan en el campo de la estética de las artes y de las ci
cias y se denomina derechos de autor; 2) La que abarca aquel
producciones gque operan y se aplican en el ambito de la indus
y del 'comerciq; se denominan propiedad industrial. De ahi,

9 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial. Mé

co, D, F. Editorial Libros de México, S. A. 1971. pag. 40 y ss.
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:acion de un organismo que se ocupa de la proteccion interna-
nal del derecho de autor y de la proteccion internacional de la
wpiedad industrial, este organismo se denomina Organizacion
ndial de la Propiedad Intelectuai (OMPI).10

De lo expuesto se deduce que las figuras de bienes inmate-
les, propiedad y derecho de propiedad industrial dependen mu-
imente para su existencia. Las tres calificaciones no son sino
tintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos;
rechos que por su particularidades y ubicaciéon en nuestro or-
namiento juridico, cabe calificar como de Propiedad Industrial.

Justo Nava Negrete'! indica que es de vital importancia el
nocimiento de la naturaleza juridica de las marcas, por dos ra-
1es:

Para fundamentar y dar validez constitucional al Derecho de
Marcas como una institucion e mstrumento protegido y recono-
cido por el sistema juridico;

Para establecer con precision, en atencion a la materia, la com-
petencia de los tribunales en caso de un conflicto.

Respecto al contenido y extensién del derecho sobre las
ircas no suelen manifestarse diferencias fundamentales, en
mbio, las diferentes tesis sobre su naturaleza juridica ofrecen

Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. México, D. F.; Editorial Po-
rria, S. A.,1985. pag. 406,

ob. cit. pag. 121
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discrepancias absolutas, con posiciones doctrinales directament
encontradas. A continuacién las teorias doctrinarias que tratan d
explicar la naturaleza juridica de la marca:

A.- Teoria del Derecho de la Personalidad:

Justo Nava Negretet? cita que el exponente de esta teori
es Josef Kohler, para quien la marca es un signo distintivo de |
persona que fabricd la mercancia; como caracteristica de la pe
sonalidad que cubre dicha mercancia la marca pertenece a es
personalidad y no es disociable de esa persona. Segiin este autc
las relaciones entre la marca y su creador son de tipo persona
teoria que critica porque los derechos sobre una marca no so
una consecuencia necesaria de la existencia de una persona, sin
que dependen para su nacimiento y mantenimiento de actos fo
males tales como: su registro, o bien conductas econémicas com
el uso.

B.-  Teoria del Derecho de Monopolio:

Entre los seguidores de esta teoria cabe mencionar a Re
nouard, citado por Bertone/Cabanellas,® quien destaca el hech
de que la proteccion de las marcas surge de un acto del legisladc
que crea una exclusividad o monopolio sobre un signo distintivc
como una forma de recompensa al titular de la marca y afinde qu
se beneficie exclusivamente con la explotacién de tai signo.

12 ob. cit. pag. 129 y ss.

13 ob. cit. pag. 189 e
: - : ‘12



Segln el autor Remo Franceschelli, citado por Justo Nava
jrete’4 las marcas ejercen una funcion de concurrencia, de alli
los derechos de Propiedad Industrial los concibe como
rechos de monopolio". El contenido de los derechos de mono-
0, a su criterio, se componen de dos elementos esenciales.

El derecho de exclusividad del uso de la marca para distin-
guir determinados productos (funcidn distintiva) y como una
consecuencia de ello,

El titular del derecho tiene la facultad de impedir que los
terceros puedan utilizar dicha marca (o0 una marca similar o
confundible) para distinguir productos del mismo género o
afines (especialidad) en el ambito del territorio del Estado
(territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa
marca. Ambas teorias adolecen de defectos, en el caso de
la primera, el derecho sobre la marca no constituye recom-
pensa alguna, sino meramente un instrumento que permite
a su titular canalizar ciertos beneficios que derivaran de su
propio esfuerzo en el futuro. En el caso de la segunda, el
encuadramiento de la marca como derecho de monopolio
carece de efectos juridicos y se convierte solamente en
ejercicio doctrinal irrelevante.

Teoria del Derecho Intelectual:

Esta teoria considera la marca como producto de fa crea-
n del intelecto, lo cual se descarta, debido a que muchos signos
rcarios carecen de toda originalidad creativa o de esfuerzo in-
sctual que les haya dado origen y resultan simplemente de una

ob. cit. pags. 137,138.
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eleccion arbitraria entre los numerosos signos de fantasia o
otro tipo a que puede recurrir su titular,1s

D.-  Teoria del Derecho de Propiedad Industrial:

Ei concepto de derechos reales, aplicable erga omnes,
tornd insuficiente para englobar adecuadamente a los derech
cuyo objeto no son bienes materiales y aun cuando su ejercic
sea también esencialmente erga omnes, debe distinguirse ent
los derechos de propiedad industrial y los intelectuales en raz
de las distintas normas y principios que los rigen. El Convenio
Paris reconoce esta teoria, en ef articulo 1o. parrafo 2). Por ot
parte, la inclusion de los derechos sobre ias marcas en la categ
ria de derechos de propiedad industrial es usual en la practica |
ridica. El Convenio Centroamericano para la Proteccion de ia Pr
piedad Industrial incluye la regulacion juridica de la marca cor
uno de los derechos derivados de |Ia Propiedad Industrial.

E.- Teoria de las marcas como bienes inmateriales:

Esta teoria tiene como exponente a Francesco Carnelut
quien en su obra "La Usucapién de la Propiedad Industrial”, ha
un analisis profundo del contenido de la propiedad inmaterial, ¢
parangén con el derecho de la personalidad como derecho abs
luto, colocando a este Gitimo frente al viejo derecho de propieda
Nava Negretet¢ critica esta teoria porque niega el derecho a

1§ * Bertone/Cabanellas, ob. cit. pag. 193,

18 Nava Negrete, Justo. ob. cit. pég. 132.
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1arca, es decir, que le niega individualidad juridica independiente
'e su creador, al afirmar que no es otra cosa que un aspecto del
lerecho sobre el aviamiento de la empresa. Agrega el autor co-
1entado que esta idea es censurable, pues en principio el avia-
liento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cues-
'onable su proteccion juridica, en cambio la marca tiene una ma-
ifestacion juridica propia e independiente de la empresa. Ademas
2 marca no esta en funcion de aquélla, sino en funcién de los pro-
luctos o servicios que distingue, toda vez que el titular de {a mar-
a que desea transmitiria, puede hacerlo sin necesidad de trans-
nitir la empresa.

.= Teoria de la marca como Propiedad:

Esta tesis ha dado lugar a un sinnimero de elucidaciones,
liscusiones y confusiones, derivadas de la ambigiiedad de! con-
epto de propiedad. Al respecto el autor Breuer ha dicho que
esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este
lerecho, como pretenden todavia algunos autores, es asi como
dmitir la inmutabilidad del derecho. Es suponer en cierto modo,
lue en los marcos creados en Roma hace quince siglos, podrian
ntrar, incluso los derechos del futuro"'7. En este orden de ideas,
)ay autores como Sepllveda, Beuchat y Sonia Mendieta que sos-
lenen que el derecho a la marca es un derecho de propiedad sui-
ieneris que tiene su titular, porque se trata de una propiedad es-
iecial con caracteristicas propias no asimilables al concepto tra-
licional de propiedad. Finalmente el autor Justo Nava Negrete
ostiene que la naturaleza juridica del derecho sobre {a marca es
le orden publico y enfatiza que el concepto tradicional de propie-

Nava Negrete, Justo. ob. cit. pag. 139.
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dad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de conviver
cia social, econdémica y politica, y ain a las transformaciones
cambios en el campo juridico. Que ademas de representar un va
lor econdmico, tiene una vital importancia en los fines que persi
guey si goza de una proteccion juridica especial, es porque se tra
ta de una entidad juridica con caracteristicas propias y peculiares

Agrega el autor comentado que existe toda una estructur:
formal en torno a la regulacion juridica de la marca, que haria nu
gatorio afirmar que se trata de un derecho de propiedad ordinario
Finalmente dice que el derecho sobre las marcas (bienes inmate
riales} es un derecho de propiedad en funcién social ¥ no en s\
concepcion puramente privatista, por cuanto hace referencia al in
terés puablico de Ia economia, es decir, protege no sélo e! interé:

particular de las empresas sino también el interés general de lo:
consuimidores.

4.- FUNCION DE LA MARCA:

Para tener nocién de la importancia de Ia marca, tanto par:
ei fabricante, comerciante o consumidor es menester conocer al
gunas de sus principales funciones, como las que se dan en la si
guiente clasificacion:

A.-  Funcién de Procedencia u Origen:

Consiste en que la marca lleva implicito la procedencia
origen' de los productos que ampara, lo cual permite al consumidor
tener alguna garantia sobre esos aspectos. Una de las finalidades
del derecho de marcas es garantizar el derecho de los consumido-
res contra el fraude. Se ha dicho por eilo que la funcién primaria

16



una marca es indicar el origen del producto. No cbstante existe
t gran cantidad de productos en el mercado que no contienen
guna referencia del origen de su procedencia. Lo anterior es un
umplimiento al contenido del articulo 16 del Convenio Centroa-
ricano para la Proteccion de {a Propiedad Industrial que esta-
ce “Todos los productos naturales o manufacturados en los Es-
os Contratantes que se distinguen como marcas registradas o
deberan llevar la leyenda: “HECHO EN...” (pais de origen) o
'ODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN ...” {Pais de ori-

n".
Funcién de Garantia de Calidad:

Hace alusion al buen crédito y reputacion alcanzado por los
ductos de una empresa en el mercado y le permite al consumi-
* reconocer una marca que ampara la calidad determinada de
producto. No obstante hay autores que critican esta funcion
s la calidad puede ser consciente y deliberadamente abando-
la en cualquier momento, sin que el consumidor pueda oponer-
a este cambio de orientacion comercial, tal el caso de las ce-
nes o licencias de uso de la marca. El autor €. Mascarefias's
one gque en la doctrina moderna y las nuevas formulaciones le-
es, la marca en si misma, no garantiza juridicamente al consu-
ior una calidad porque no hay funcion de garantia alguna juridi-
nente inherente al uso de la marca; que la eventual lesion de las
rectativas del consumidor no conlieva consecuencias de natu-
eza juridica a cargo del titular de la marca, sino en todo caso,

ob. cit. pag. 886.
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sblo sanciones de orden econdémico, como lo son la disminucis
de las ventas, la pérdida de mercados, etc.

C.~ Funcion de colector de clientela:

La marca como tal tiende principaimente a la formacién
conservacion de la clientela,’ porque es a través de ese signo di
tintivo que se acredita un producto y capta la clientela para
mismo,

D.- Funcion de proteccion:

Esta funcion es de tipo dual, pues por un lado garantiza
consumidor que las especificaciones del producto o servicio s
las que se detallan en la misma y ello implica una proteccion
consumidor, pues tiende a evitar confusiones respecte a la ca
dad, cantidad, procedencia, composicion y métodos de fabric
cién, por citar algunos ejemplos; y por el otro, protege a su titul
conira sus competidores o posibles usurpadores.

E.-  Funcion de reclame o publicitaria de la marca:

En el campo econdmico las marcas desempefan una fu
cidn publicitaria o de reclame, ya que constituyen uno de los fact
res esenciales de toda economia, ejercen influencia en el mercac
y fuerza de atraccion sobre los consumidores.

Garrone, José Alberto. Diccionario juridico Abeledo Perrot. Buenos Aire
Argentina: Artes Graficas Candil, 1986. pag. 491
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Hoy dia, sin duda alguna, la publicidad es el factor que mas
ienta cuando se trata de que una marca resulte atractiva al pu-
ico consumidor. La simple repeticion de la marca en los diversos
edios y sobre todo su protagonismo en la difusion de mensajes
iblicitarios altamente persuasivos hacen que las marcas muy
wnciadas se conviertan en el mejor agente de ventas de la em-
‘esa.

- Funcién distintiva:

Con base en esta funcion, las marcas constituyen signos o
edios materiales con capacidad o eficacia licita y distintiva, que
itiza una persona individual o juridica para diferenciar o hacer
saltar sus productos o servicios de otros similares.

Entre los seguidores de esta teoria tenemos a E. Mascare-
1820, quien opina que la marca juridicamente considerada no
erce otra funcion que la de individualizar en un aspecto o en otro
105 productos o servicios. También Aghina, para quien la funcién
2 la marca juridicamente protegida es sélo la distintiva en si mis-
a. Asimismo opina Diaz Velasco para quien "aparte que esa fina-
lad protectora del interés general del plblico no es esencial en
s marcas, lo cierto es que con ellas, si bien el piblico suele estar
ientado de hecho, nunca esta garantizado de derecho”.

Ob. cit. pag. 886
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9.- PRINCIPIOS DE LA FUNCION DISTINTIVA DE LAS MARCAS:

Acerca de la funcion distintiva de los signos (en el presen!

caso la marca), Broseta Pont?! explica que de elios pueden prec
carse cuatro principios concretos:

A)

B)

C)

D)

PRINCIPIO DE NOVEDAD: En virtud del cual el signo qt
comienza a utilizarse debe ser distinto de los anteriormen
usados por otros competidores, pues de lo contrario en ve
de distincion produciria confusion.

FRINCIPIO DE VERACIDAD: En cuya virtud el signo distint
vo debe carecer de cualquier indicacion que pueda induc
a engano a ia clientela, o en general a los terceros que s
relacionen con el empresario, lo cual exige que su compos
cién se haga segun la ley.

PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD: Respecto de la empresa,
cual significa que normalmente el signo distintivo no deb:
ria transmitirse independientemente de [a empresa mism
Criterio que hoy en dia ha sido superado pues las legish
ciones modernas regulan la libertad de transmisién, asi ¢
mo la concesion de licencias de uso o franquicias, tanto d
las marcas como de los demas elementos de las empresa
individualmente considerados.

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: Segun el cual los signos dit
tintivos son exclusivos tan sélo en relacién al género d

21

Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho mercantil. 8a. ed.; Madrid Es-
pana: Editorial Tecnos, S.A., 1980. pag. 126.
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comercio que se ejerce (el nombre comercial) o a ia clase
de producto designado {La marca: la sentencia del 25 - Xl -
1970, permite por ello la convivencia de dos marcas idénti-
cas por referirse a productos distintos).22 En lo que a Gua-
temala y los demas Estados contratantes se refiere, habra
que tomar en cuenta o que al respecto establece el Conve-
nio Centroamericano para ia Proteccion de la Propiedad In-
dustrial para la Clasificacion de las marcas.

Broseta Pont, Manuel. Ob cit pag. 126.
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CAPITULO I
EL DERECHO DE USO DE LA MARCA
CONCEPTO Y DEFINICION DEL DERECHO DE USO.

El uso y el registro son los modos de adquisicién originaria
los signos marcarios. Estos son hechos juridicos que ia ley de-
ira idoneos para que la propiedad entre como sefioria general
e es, en la esfera de disposicion de los sujetos particulares.23 La
t no crea dicha propiedad, sino que su funcion se limita a reco-
cer y reglamentar el derecho que por si mismo haya adquirido el
eresado por la prioridad del uso o del registro, segun el caso.

Existen los hechos marcarios como el simple uso de signos
fividualizadores que no crean ningun derecho de exclusividad,
inte a los que encontramos el derecho marcario que regula la
tencion o adquisicion de los derechos sobre la marca, el cual
ige requisitos o condiciones para su mantenimiento o conserva-
on, entre los que tenemos el derecho de uso, que es uno de los
le mas discusiones ha generado en esta materia, tanto a nivel
icional como internacional.

"Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso
ilando los productos o servicios que ella distingue, han sido
testos en el comercio o se encuentran disponibles en cualquier
itado Contratante bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
wrmalmente corresponde teniendo en cuenta la dimension del

Iglesias Juan, Derecho Romano. Historia e instituciones. 2da. ed.; Barce-
lona, Espaiia: Editorial Ariel, S.A., 1993. Pag. 240
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mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se tr
te y las modalidades bajo las cuales se efectia la comercializ;
cion..." (Arto. 40 del Proyecto de Modificacion al Convenio Cel
troamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial). C
manera que, la explotacion del signo marcario, obliga inevitabl
mente a su uso, el cual debe ser exterior y pablico, es decir, dek

ser difundido al potencial consumidor y debe estar disponible par
£5e consumo.

Tanto en la doctrina, como en algunas de las legislacione
de Latinoamérica, se considera el derecho a ia marca como un
propiedad. El término propiedad comprende todos los bienes su:
ceptibles de valor y no sole la propiedad referida a los objetc
corporales o reales, que corresponden a la expresiéon dominio. E
consecuencia, como el derecho de marcas, junto al de patentes
al derecho de autor, no es de naturaleza material, se e ubica der
tro de la propiedad inmaterial. La propiedad inmaterial se subdiv
de en propiedad intelectual y propiedad industrial.

Se puede argumentar que la palabra propiedad no se refie
re a la posesion de un objeto sino solo af derecho de usario y dit
poner del mismo. Aftade e} autor Strong “creo que este es el fur
damento para utilizar la patabra propiedadcon respecto a algo ta
intangible como la propiedad intelectua|”2

2.-  NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE USO.

24 Strong, William S. El Libro de los derechos de autor, guia practica, tradu-

cida del inglés al espafiol por Margarita Mizrahi, IV Ed.; Buenos Aires, Ar-
gentina: Editorial Heliasta, S.R.L., 1995. pag. 57.
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Es a través del uso real y piablico de ia marca que su titular
ma el interés que tiene en ia misma para que produzca sus
ctos y cumpla con las exigencias para las cuales fue creada,
s el dominio dei signo le permite servirse materialmente de los
nes o servicios que ampara, provecho que obtiene tanto su ti-
ir como la persona a quien se destinan esos bienes o servicios.

Tanto en derecho de propiedad civil como industrial, el uso
uno de los derechos que se confiere al propietario del bien,
rca o signo distintivo. Sin embargo, en materia de propiedad
ustrial, el duefo pierde ese derecho exciusivo si no usa ta mar-
porque ésta tiene una finalidad especial, cuai es que nace para

usada. En otras palabras, no se concibe gue aiguien pueda
ar una marca y luego no la utilice.

SISTEMAS LEGALES DE ADQUISICION DEL DERECHO
DE LA MARCA:

Resuita de gran interés averiguar en qué momento nace o
adauiere el derecho sobre el signo o marca. Tres son los siste-
s hasta ahora aceptados por la doctrina para la adquisicion del
‘echo sobre la marca, como a continuacion los exponemos:

Sistema de prioridad de deposito o registro:

Llamado también sistema atributivo, en el que ef derecho de
rca se adquiere de modo originario mediante la inscripcion del
‘respondiente signo en el registro. La prioridad surge de |a pre-
itacion de la solicitud o su depédsito. El registro resulta, nor-
imente, de un procedimiento previo, en el que la auteridad de-
mina la existencia de antecedentes u otros obstaculos que im-
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pidan el registro y se efecttian publicaciones para que los posibl
interesados se opongan a la inscripcion. En Guatemala estos z
pectos estan regulados en los articulos 17 y siguientes del Conv
nio Centroamericano para la Proteccién de la Propiedad Indu
trial.

Este sistema ha sido adoptado en la mayoria de los paise
tanto europeos como latinoamericanos, pero en la actualidad :
encuentran sujetos a modificaciones y restricciones, tal el caso
la exigencia del uso de la marca para la conservacion del derecl
sobre ésta, que ya ha sido incorporado por muchas de esas legi
laciones. De esta forma, en los sistemas atributivos moderna
basta el registro para ta adquisicion del derecho sobre la marc
pero es necesario el uso para su conservacion.? En resumen I
modificaciones al sistema atributivo no le restan su caracteristic
esencial, que es el nacimiento de la exclusividad marcaria en fu
cion del registro del signo distintivo.

Caracteristicas:

* Es un sistema formalista en el que lo que cuenta es la inscri
cion en el Registro, la que prevalece aunque otra persona hi
biera hecho uso anterior del mismo signo sin haberlo registr;
do;

» Es necesario agotar un procedimiento previo a la inscripcion; y

¢ Dicho procedimiento es de naturaleza administrativa.

25 Bertone/Cabaneifas, ob. cit. pag. 173
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entajas:

La inscripcion registral otorga confianza y seguridad en la soli-
dez del signo que se utiliza como marca;

Da lugar al nacimiento del derecho, lo que proporciona certeza
de proteccion juridica al propietario det signo registrado.

esventajas:

Al no exigirse como requisito el uso o explotaciéon de la marca
para conservar los derechos que la misma confiere, el depésito
o registro puede ser hecho por personas sin ningun interés legi-
timo en la marca;

Adquirir el derecho Gnicamente con el registro o depdsito, im-
pide que un tercero, que de buena fe ha estado usando real-
mente la marca sin registraria, pueda seguirla usando o explo-

tando cuando se refiera a los mismos o similares productos o
servicios;

El registro de una marca sélo por el hecho de constituir un acto
formal que da nacimiento a un derecho, es obstaculo para quien
si tiene interés legitimo en usarla.

.~ Sistema de Prioridad en el Uso:

Es el mas antiguo y el que regia en todos los paises hasta fi-
ales del siglo diecinueve y se le ha llamado el sistema tradicional,
27




de acuerdo al cual el derecho sobre la marca pertenece al empr:
sario que la usa por vez primera para diferenciar en el mercac
sus productos o servicios. El elemento fundamental necesario p:
ra el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios es
uso que de éstos se haga. Si se prevé el registro de las marcas, ¢
principalmente como prueba de tal uso. Ei registro cumple ur
funcion complementaria de ese uso.

Caracteristicas:

* La propiedad de una marca es adquirida por quien primero |
usa en el comercio, aiin sin necesidad de registro y se consery
mientras no exista abandono expreso o tacito;

» El depésito efectuado por quien no tenga prioridad en el uso c:
rece de validez;

» El deposito crea una presuncién de propiedad a favor de quie
lo efectia, sujeto a prueba en contrario;

¢ Sila marca no ha sido usada por nadie, el depodsito se consider
acto de apropiacion. De dos personas que no la usan, se cons
dera con mejor derecho quien primero la deposita.

Ventajas:

» Crea un vinculo necesario e inmediato entre el creador del sig
no y los derechos que sobre éste le asisten, asi como el propos|
- to de los mismos;

28



e eliminan asi practicas que desvirtian al sistema marcario,
omo es el registro de marcas para su venta a quienes efecti-
amente las necesiten;

iene especial capacidad de adaptacion a los cambios de |a vi-
ia comercial e industrial,

ventaja:

:ste sistema adolece de inseguridad juridica, dado que el titular
le un registro marcario no puede tener certeza de su derecho
iorque podria surgir un tercero gue impugnara el registro so
iretexto de una previa utilizacion del signo o de un signo se-
nejante.

Sistema de Prioridad de Registro impugnable Durante un
Piazo Determinado:

Como habra podido observarse los sistemas expuestos
scen sus peculiares aspectos positivos y negativos, por o que
silmente cabe concebir como perfecto un sistema registral ple-
nente constitutivo o atributivo en el que no se reconozcan mas
echos gue los ostentados scbre las marcas registradas o un
ema registral puramente declarative en el que la prioridad de
prevalece siempre por encima e incluso en contra del registro.
sistema de Priotridad de Registro impugnable Durante un Plazo
erminado también se le llama Sisiema de Efecto Alributivo Di-
'do, porque el derecho a la marca que adquiere su titular no
:da consolidado por la ley, sino que depende de un plazo, que
ia segln las leyes nacionales, para que cualquier interesado
edite mejor derecho sobre la marca pretendida; se combina el
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derecho nacido por el uso con e! derecho nacido por el registi
Se resuelve el problema existente en el sistema de la prioridad
uso, de la inseguridad juridica que representa el que en todo
mento pueda surgir un primer usuario alegando su derecho y
resueive el inconveniente derivado del formalismo existente en
sistema de la prioridad de registro, en ciertos casos, en perjuic
de otra persona que utiliza la marca con anterioridad.

Es importante hacer notar que en este sistema ef uso prey
de la marca no se exige, sin embargo, hay que hacer constar en
solicitud el tiempo durante el cual 1a marca hubiere estado en us
si fuere el caso. Esta orientacion viene sélidamente respaldac
cada dia con mayor fuerza, por el hecho de ser e! registro el Uni
instrumento que permite dar a las marcas la garantia de prote

cion legal y de seguridad juridica que el trafico mercantil moderi
regquiere,2s

Caracteristicas:

* Eli registro es necesario para defender la marca, pero la excl
sividad surge del uso;

* El registro confiere derechos sobre las marcas después de
determinado periodo de uso.

28 Mascareiias, Carlos E. Nueva enciclopedia juridica. tomo XV; Barcelona,

Espaiia: Editorial Francisco Seix, S. A.; 1974, pag. 890.
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- Sistema del Derecho Anglosajon:

Imperante en Inglaterra, en sus dominios, dependencias y
lonias. Para el tema de estudio nos referiremos al Derecho es-
iounidense que es por su forma y contenido una reproduccién
| Common Law inglés, adaptado a las condiciones econdmicas,
liticas y sociales de Estados Unidos. Segun el punto de vista
isico acerca de la fuerza juridica del Common Law, los jueces
jo ese sistema no crean derecho sino que lo declaran tal cual es
nforme a la costumbre imperante. En la practica funciona por la
1 del precedente. Sus fuentes: Commeon Law Courts (Inglaterra)
fe los modernos tribunales de igual categoria tanto de Inglaterra
mo de Estados Unidos. Existe una aplicacion del derecho a tra-
s de casos particulares (case law) y no en funcion de principios
nerales. El derecho anglosajon presenta caracteristicas propias
e fo diferencian de todos los regimenes juridicos de filiacion ro-
ana.z7

Situacion de los Estados Unidos de Norteamérica:

Entre las particularidades que presenta el derecho marca-
» estadounidense se destaca la coexistencia de normas deriva-
s del Common Law y la legislacion federal (la Ley Lanham de
46), aplicables conjuntamente al tema marcario. El régimen de
arcas se basa en el sistema declarativo, en donde el propietario
+la marca es el que primero la usa en forma comercial. El regis-
) obra como un elemento probatorio de titularidad de la marca y

Diccionario Juridico Espasa. Madrid, Espafa: Editorial Espasa, 1988. pag.
415.
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de su uso, lo que crea una presuncion juris tantum respec*- -~ -
tos dos extremos.

El registro de la marca de acuerdo con Ia Ley Lanhar
otorga ventajas como: El acceso a la jurisdiccion federal, mayore
derechos en materia de dafios y costas en los procesos entabl
dos ante esa jurisdiccion, limitacion de las acciones y defens:
basadas en la invalidez de la marca, comunicacion putativa de
propiedad de fa marca y restriccion de las importaciones que at:
quen los derechos del titular de la marca,?8 pero los derechos d
rivados del registro se encuentran sujetos a la prioridad que e
definitiva resulta del uso comercial de la marca2. En este sistem
el depésito es por si solo insuficiente para hacer nacer los der«
chos sobre la marca, porque nacen sobre la base de prioridad e
el uso.

Es importante mencionar que el sistema estadounidense n
es un régimen declarativo puro, pues reconoce ciertas ventajas
derechos en funcién del registro de la marca.

Caracteristicas del derecho marcario estadounidense:

* Marcas inherentemente distintivas y marcas descriptivas: La
primeras se dividen en dos grupos: Marcas imaginativas que es
tan formadas por palabras de fantasia creadas especialment
para funcionar como tales, o por términos oscuros o arcaico:

28 ‘ Bertone/Cahanellas, ob. cit. pag. 171.

29 McManis Charles R. The law of unfair trade practices. St. Paul Minn.
U.S.A.: West Publishing Co., 1982. pag. 124,
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ue no sean del conocimiento de ios compradores; y las arbitra-
as gue consisten en palabras o simbolos usados en el lenguaje
orriente, pero se aplican arbitrariamente a los bienes o servi-
ios identificados en forma que no sea descriptiva ni sugestiva.
or otro lado las marcas descriptivas son las que describen ca-
acteristicas tales como el propésito, funciéon o usc de los bie-
es identificados, su tamafio, clase de usuarios, caracteristicas
efectos de tales bienes, asi como sus méritos reales o aparen-
:s; para lo cual deben reunir el requisito adicional de significa-
o secundario (secondary meaning},3® que consiste, cuando
na empresa en particular ha usado ciertas palabras pablica-
iente durante tanto tiempo o con tanta exclusividad, o cuando
a promovido sus productos en tal grado, que las palabras ya
o registran su significado literal en ia mente del publico, sino
ue son asociadas instantaneamente con una empresa, tales
-alabras han adquirido un significado secundario.

farcas por derecho comin: Que comienzan cuando la marca es
tilizada por primera vez en relacion al producto o servicio at
iitblico. Estos derechos son reclamables en cortes legales, pe-
o estan limitados geograficamente al drea actual de uso. Las
entajas de inscribir el derecho sobre la marca incluyen el es-
ablecimiento de derechos legales supiementarios en la marca
idemas de ofrecer una notificacion constructiva a todas las
artes subsiguientes de su derecho de titular sobre la misma;
Isi como garantiza exclusividad.3

McManis Charles R, ob. cit. pag. 119.
Wells, 5t. John, Roberts, Gregory & Martin; Estudio legal. doc. cit. pag. 3.
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Inscripcion de marcas en el ambito federal: La inscripcion
una marca ante la oficina de Patentes y Marcas (Patent a
Trademark Office) no crea o establece de por si algun derec
exclusivo. Sin embargo, la inscripcién constituye un recong
miento por el Gobierno del derecho del titular a utilizar la mar
en el comercio para poder distinguir sus productos de otri
Podra ser elegible para inscripcion federal una marca que e
en uso en el comercio interestatal. Para inscribir una marca
un pais extranjero, es esencial que la inscripcion sea efecti
en los Estados Unidos de Norteamérica.32

Abandono de ia marca: Una marca considerada abandona
pasa al dominio publico. El abandono puede resultar de la fa
de uso o de conductas tales como la modificacién de tal uso, -
manera que los productos a los que la marca se aplique
guarden relacién con los originalmente identificados, en terr
nos de la naturaleza o identidad del producto,

Cesion de la marca: Bajo este sistema marcario, las marcas |
pueden ser cedidas en forma separada de la empresa en rel
cion con la cuatl se las ha utilizado, lo que obedece a un contr
sobre la calidad de los bienes o servicios ofrecidos. Es el ca:
de la marca de garantia, que presupone una relacioén de ind
pendencia entre su titular y las personas autorizadas a usarl
por cuanto esta llamada no sélo a distinguir sino también a ce
tificar las caracteristicas comunes de los productos o servicic

32

Wells, St. John, Roberts, Gregory & Martin; Estudio legal. doc. cit. pag. 3
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elaborados, distribuidos o prestados por personas debidamen-
te autorizadas y controladas por el titular de la marca.33

. Pérdida del derecho sobre ia Marca: La falta de uso de una
marca' por un periodo de cinco anos consecutivos configura
prima'facie, un caso de abandono, con la consiguiente pérdida
de los derechos sobre las mismas.

.- Sistema del Derecho Latino:

Francia y Alemania han contribuido en forma notable a la
adicion del derecho civil o escrito en América Latina. En las le-
islaciones de los paises latinos predomina la influencia del dere-
ho civil o escrito, una de las tradiciones juridicas mas antiguas,
ias difundida y el que mayor influencia ha tenido en el mundo con-
'mporaneo. La tradicion juridica relaciona el sistema juridico con
| cultura de la cual es una expresion parcial.34 El derecho escrito
e filiacion romana se basa en el principio de inscripcién registral
ara la adquisicion de los derechos, lo que es aplicable al Derecho
)arcario.

Asi tenemos que el sistema marcario francés actual se basa
n el principio de ia adquisicion del derecho sobre los signos dis-
ntivos en virtud del registro de la marca. Entre las principales
iodificaciones introducidas por la Ley francesa de 1964, se des-

Arean Lalin, Manuel. La Funcion Economica de las Marcas (ponencia).
Seminario Regional de la OMP{ para América Latina. La Habana, Cuba:
marzo de 1996. Pag. 5.

Merryman John Henry. La tradicién juridica romano-canénica. México,
D.F.: Fondo de Cultura Econdomica, 1980. pag. 15.

35
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taca el requisito de uso para el mantenimiento del derecho sobr
la marca. Otro aspecto de interés del Derecho Marcario francés e
el reconocimiento del abandono como forma de pérdida del der¢
cho a la marca. Asi también es importante mencionar que en est
sistema la marca puede ser cedida o licenciada libremente por s
titular.

En el sistema marcario aleman, ia ley actualmente en viger
cia, aunque basada en el régimen atributivo, prevé una serie d
derechos basados o alterados en funcién del uso que se haga d
los signos marcarios. Los derechos exclusivos sobre una marc
nacen con el registro de ésta, sin embargo, para obtenerse tal re
gistro no basta con la solicitud ai respecto, sino gque se debe acre
ditar ia existencia de una empresa o fondo de comercio en rela
cion con la cual se desea utilizar la marca y la voluntad de tal utili
zacion. El régimen marcario aleman prevé un examen previo de la:
solicitudes de registro, seguido por la publicacién de la solicitud !
fa posibilidad de oposicién por los titulares de derechos que pu
dieren verse afectados por las nuevas marcas.¥ Esta ley permit
la concesion de los derechos sobre las marcas, pero tales dere
chos carecen de efectos erga omnes, o sea, no de acciones contr:
terceros derivadas del derecho sobre Ia marca. Otra de las carac
teristicas del derecho aleman es gue toma en cuenta el significadc
secundario de los signos distintivos a fin de determinar su regis
trabilidad; desde este punto de vista el régimen aleman toma con.
notaciones propias de los sistemas declarativos.

35 Bertone/Cabaneiias, ob cit. pag. 183,
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PERDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA POR
EL NO USO:

El registro marcario es un derecho que nace como limitado
| tiempo, y puede por la decision oportuna y voluntaria de su ti-
r, prorrogarse en forma indefinida mediante la renovacién del
mo. Las marcas no solo tienen ia posibilidad de mantenerse en
empo, sino que ademas tienden a fortalecerse juridica y eco-
licamente con su uso continuo.

El derecho a la marca se otorga por un tiempo determinado
2 faculta al titular la posibilidad de conservarlo siempre que
pla con los requisitos previstos en la legislacion interna de ca-
»ais. Hoy dia es un hecho que los principales paises industriali-
os y un niamero cada vez mayor de paises en desarrollo, impo-
-de una manera u otra la carga de! uso de las marcas, como
dicion para la permanencia de la validez o efectos de los regis-

Para conservar este derecho de exclusiva sobre la marca,
tular debe cumplir con ciertas obligaciones que de distinta na-
ileza, pueden variar de un pais a otro segun cada legislacion.
eraimente el titular debe cumplir con las siguientes obligacio-
» a) usar la marca; b) renovar el registro; y c) pagar las tasas
respondientes.

Ahora bhien, con la obligacién de uso de la marca, se trata
establecer un sistema de cargas y cautelas que permita extin-
r el derecho de exclusiva en el momento en que ese signo ya no
npla la finalidad para la que fue creado; Ia caducidad del dere-
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cho sobre la marca equivale a una sancién por falta de explotaci
del signo.

El término caducidad, se entiende como e} lapso que pi
duce la pérdida o extincion de una cosa o de un derecho. 36

La caducidad por falta de uso de! signo marcario, pue
evitarse mediante el ejercicio del derecho antes de ia expiraci
del plazo fijado por ia ley. La extincion del registro es una cons
cuencia de la caducidad.

Existen sin embargo, causas justificativas de 1a faita de u
de la marca, que surgen independientemente de la voluntad de
titutar consideradas como un obstaculo a ese usc obligado por
ley. Esas causas justificativas, permiten excepcionar frente a
accion de caducidad. En este sentido, se expresa Alberto Casaq
Cervifio, citado por Jaime Cos Codina al decirs? “El titular de w
marca registrada que no la usa podra conservarla siempre qi
pruebe documentalmente la existencia de acontecimientos que 1
le son imputables y que han impedido cumplir esa carga legal ¢
uso. Si los acontecimientos le son imputables o, no siéndolo, pe
mitiran buscar alternativas validas que desembocasen en el us

requerido, entonces podria considerarse que no existen caus:
justificativas de la falta de uso".

38 Cabanellas Guillermo. Diccionario de derecho usual. Tomo I, 7a. ed.; Bu

nos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S. R. L., 1972. pag. 313.
ar Cos Codina, Jaime. Mantenimiento del derecho sobre fa marca
(Ponencia). Seminario de la OMPI sobre Proteccion Legal de las Marcas
en los paises del Istmo Centroamericano. Guatemala: noviembre 1995,
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De acuerdo con la doctrina el fundamento de la caducidad
r falta de uso es lograr, principalmente una reduccién de los re-
stros existentes y evitar que marcas registradas desde hace mu-
os afos y qUizé jamas utilizadas obstaculicen el registro de nue-
s marcas que si han de serlo.

Plazos de Uso en otros Estados Latinoamericanos.3

Para fines ilustrativos, a continuacién damos los plazos de
o de marca registrada en diferentes paises Latinoamericanos.

asH 2 afos Art. 94 Ley s/Propiedad industrial 21/12/1937

jombia 1-2 afos | Art. 9 Convencion de Washington de 1929

ba 3 afios Art. 141 Dto. Ley 68 del 14 de mayo de 1983

uador 5 aflos Art. 70 Res. No. 85 del Acuerdo de Cartagena

Salvador | 3 afios Art. 10 Ley s/marcas de fabrica 19/7/1921, en
conexion con Art. 577 del Codigo de Comercio.

iatemala 1-2afios | Art. 9 Convencion de Washington (1929).

nduras 1 aho Art. 25 del Dto. 474 del 10 de junio de 1977.

IXico 3 aios Art. 117 Ley sfinvenciones y Marcas 30/12/75.

saragua 1-2 aftos | Art. 9 Convencion de Washington (1928)

nama 5 afios Art. 138 Ley de Propiedad Industrial de Pana-
mé del 10 de mayo de 1996.

raguay 1-2 aflos | Art. 9 Convencion de Washington (1929)

ri 1-2anos | Art. 9 Convencion de Washington (1929)

p.Dom. | 1afo Art. 13 Ley 1460 dei 30 de diciembre de 1937.

nezuela 2 ahos Art. 36 inc. c) Ley def 14/10/1955.

Wittenzellner Uirsula. Derecho de marcas en la Argentina, bases y desa-
rrollo. Buenos Aires Argentina: Editorial Abeledo Perrot, 1989. pags. 150

y 151.
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Segun la autora Ursula Wittenzellner en lo que a Panan
concierne el plazo de uso es de 1-2 afios, segun el articulo 9 de
Convencion de Washington, pero conforme la nueva Ley de Pr
piedad Industrial de Panama del 10 de mayo de 1996 que entroé ¢
vigor el diez de noviembre de mil novecientos noventa y seis,

plazo es de cinco afios, como ya aparece corregido en el cuadi
anterior.
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CAPITULO i

PERDIDA DEL DERECHO POR EL NO USO DE LA MARCA,

U REGULACION EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO

ARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
EL PROTOCOLO DE MODIFICACION.

ASPECTOS REGISTRALES
Conceptos y definiciones:

Derecho Registral: "Conjunto de principios y normas que
ien por objeto reglar los organismos estatales encargados de
istrar hechos, actos, documentos o derechos, asi como tam-
n la forma como han de practicarse taies registraciones y los
ctos y consecuencias juridicas que derivan de éstas™.3®

Inscripcion: Todo asiento hecho en el Registro Publico.
nbién significa el acto mismo de inscribir.4¢

Registro: Es el organismo considerado como institucion,
diante la cual se produce la publicidad juridica y cuya finalidad
1siste en proporcionar plena seguridad en el trafico juridico.4

Cornejo, Américo Atilio. Derecho registral. Buenos Aires, Argentma Edi-
torial Astrea, 1994, pag. 49

Carral y de Teresa Luis. Derecho Notarial y Registral. 10a. ed.; México,
D.F.: Editorial. Porria, S. A.,1988. pag. 242,

Cornejo, Américo Atilio, ob. cit pag. 6.
41 e,
i S AT *ﬁi a
tmnmaﬁ ﬁ 1% PRFersman P SR CAIOE Of RUATEMALA -

bhofeca Centror ——




Publicidad juridica: Da a conocer a terceros la existencia
un derecho y su finalidad es producir efectos juridicos.

B.- Inscripcion registral de bienes inmateriales:

El desarrolio tecnolégico, la revolucién industrial y la ap.
cion de la sociedad de consumo crearon los imperativos econd
co-sociales, que por su intensidad lievaron a los juristas y legi
dores a concebir los mecanismos qgue implican ef reconocimient
la obtencién de los derechos de los creadores de obras de ai
escritores, inventores, disefiadores y demas realizaciones
creaciones intelectuales.42

Existen mecanismos juridicos de proteccion de la prog
dad intelectual, que implican el reconocimiento de una catego
de bienes no aprehensibles, que se da a tales derechos, a
cuales también se agrupa con la denominacién comin de bier
inmateriales. Por oposicion a las cosas que existen en la naturs
Za, los bienes inmateriales, creacion del hombre, no son fisii
mente perceptibles y solo alcanzan ese caracter por su represt
tacion en cosas. Es decir, las creaciones del espiritu, mediante
reproduccion por escrito o por cualquier otro medio de expresi
son identificables o individualizables: ya que dichos bienes pz
que justifiquen su inscripcion registral, deben reunir cualidad
tales como: valor econémico, individualidad y permanencia,

De tal manera que los bienes inmateriales solo alcanzan
categoria plena como soporte de derechos por la via del asier

42 Garcia Coni, Ralll R. y Angel Frontini. Derecho Registral Aplicado. 2da,
ed; Buenos Aires Argentina: Editorial Depalma, 1993. pag. 9




gistral que asegura la proteccidon de exclusividad durante el lap-
prescrito en la ley.

CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTEC-
_.CEON DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

- Introduccion:

El Convenic Centroamericano para la Proteccién de la Pro-
edad Industrial (en adelante se denominara solo el Convenio),
e aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la Republica, es-
vigente desde el 15 de mayo de 1973 y regula lo concerniente a
arcas, nombres comerciales, expresiones o sefiales de propa-
inda y contiene otras normas que tienden a asegurar una leal y
nesta competencia.

- Requisitos para la inscripcion y proteccion registral:

a) Presupuestos de Registrabilidad:

Presupuestos subjetivos.

La ley establece que podran solicitar el registro de marcas,
s personas naturales o juridicas que sean titulares de un esta-
ecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento indus-
al o de servicios, lo cuai debe acreditarse con la presentacion
2 la Patente de Comercio, cuya copia auténtica se debe acompa-

ir con la solicitud. Artes. 2 y 83 literal f) del Convenio.

Presupuestos objetivos.
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En relacion a los signos:

. Presupuesto de idoneidad: Recogido por el articulo 7 «
Convenio, dispone que marca es todo signo, palabra o com
nacion de palabras o cualquier otro medio grafico o materi
que por sus caracteres especiales es susceptible de disting:
claramente los productos, mercancias o servicios de una pi
sona natural o juridica, de los productos, mercancias o ser
cios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.

¢ Presupuesto de licitud: Se desprende del mismo articulo 7 ¢
Convenio, pues es el que define los casos en que un signo lle
los requisitos para ser marca. Sin embargo el articulo 10 de |
cha Ley establece los casos en que el signo no puede ser insc
to como marcas ni como elementos de tas mismas. Estamos

presencia de veintiuna prohibiciones taxativamente indicad:
en la ley.

* Presupuesto de disponibilidad: Es el que da mayores problem:
en la practica, pues comprende, entre otros aspectos; la val
racion del factor semejanza que debe hacer el Registro al m

mento de calificar el signo a través del examen de novedad. A
tos. 93 y 94 del Convenio.

En relacién a los productos o servicios:

Se adopta la Clasificacién Internacional de Productos
Servicios para el Registro de las Marcas establecida por el Arreg|
de Niza de 1957, que incluye una agrupacion de productos de 3
clases y servicios de 8 clases. Artos. 154 y 155 del Convenio. Cak
mencionar que la propiedad de una marca y derecho a su uso e
clusivo solo se adquiere en relacion con los productos, mercai
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o servicios para los que se hubiera solicitado y que estén
iprendidos en una misma clase. Cuando se pretenda registrar
iuctos o servicios adicionales a una marca registrada cual-
ra que sea la clase a que dichos productos, mercancias o ser-
»s pertenezcan, se tramitara como si se refiriera a una marca
ipletamente nueva. Artos. 23 y 89 del Convenio.

Presupuestos funcionales:

Un signo solo puede considerarse como marca, si se aplica
falar o distinguir productos o servicios. Arto. 7 def Convenio.

Procedimiento de inscripcion:

a) Solicitud inicial (formulario): debe presentarse directa-
1te ante el Registro de la Propiedad Industrial por el interesado
1 apoderado. El formulario oficial se adquiere en el Registro e
uye, entre otros requisitos, la descripcion y disefio de ia mar-
asi como la enumeracion concreta de los productos o servicios
' haya de distinguir. Artos. 83, 84 y 85 del Convenio.

b) Examen de revision y publicacion: Al recibir la solicitud,
:oma razon de ia misma en el Libro de Registros y se efectiia un
:imen preliminar de los documentos, si hubiere errores u omi-
nes, se le notificara al interesado. Posteriormente se practica
Examen de Novedad, para establecer si existe algin obstaculo
‘a la inscripcion, si no fuere el caso se ordena la anotacion de la
icitud en el Libro de Presentaciones. El Registrador ordena la
slicacion por tres veces en el Diario Oficial, para que cualquier
judicado formule oposicién durante el plazo de dos meses. Ar-
. del 90 al 97 del Convenio.
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¢) Oposiciones: Las oposiciones se formularan ante el |
gistro de la Propiedad Industrial y deben fundamentarse en
concurrencia de cualquier motivo que impida la inscripcion, o s
en la infraccién de cualquiera de los presupuestos de registrat
dad. Artos. 97 a 105 del Convenio. Si no hubiere oposicion o dec
rada ésta sin lugar, se ordena el registro, previo pago de los de

chos de inscripcién y se expide el correspondiente Certificado. .
{0s. 106 a 110 del Convenio.

D.- Efectos de la Inscripcion:

a) Derecho de Propiedad: Por medio del certificade de ct
cesion de ia marca, el titular queda investido de los derechos
mananies de fa inscripcién registral. Artos. 17 y 18 del Convenio

b) Duracion de los efectos de la inscripcion: Las marcas
inscriben por un periodo de 10 afios, contado a partir de la fec
de su registro y pueden renovarse indefinidamente por plazos
milares, siempre y cuando se solicite la renovacién antes del ve

cimiento y se llenen los demas requisitos establecidos en la L¢
Arto. 24 del Convenio. '

c) Extincion de la inscripcion: No obstante la posibilidad
duracion indefinida de las inscripciones de marca mediante suc
sivas renovaciones, pueden extinguirse anticipadamente tales ¢
rechos en caso de caducidad, renuncia expresa del titular, falta «
renovacion y nulidad declarada por sentencia ejecutoriada de t
bunal competente. Artos. 42 al 46 del Convenio.

El Convenio adopta la corriente del sistema atributivo pa
adquirir el derecho sobre la marca, asi como, la propiedad de



isma, se adquiere por e! registro y se prueba con el certificado
s dicho registro. Arto. 17.

De manera indirecta, el Convenio acepta el uso previo del
gno como valido para presentar una oposicién a la inscripcion de
1a marca sustentada en el uso anterior de la misma, por parte del
yositor, por considerarse con mejor derecho que el solicitante.
rto. 97 numeral 2. También prevé como causal de nulidad del re-
stro de una marca, el que se hubiere configurado el registro en
arjuicio del mejor derecho de un tercero. Arto, 44 literal a).

Como se observa, el Convenio otorga valor juridico ai use
wterior, a través de la figura del mejor derecho. El Convenio no
antiene regulacion juridica respecto a la carga de uso de |a mar-
a registrada.

- PROTOCOLO DE MODIFICACION AL CONVENIO CEN-
TROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL. '

R [Introduccion:

E! Protocole de Modificacion al Convenio Centroamericano
ara la Proteccion de la Propiedad Industrial (en adelante se de-
ominara solo como el Protocolo), constituye un proyecto de modi-
caciones al actual Convenio vigente, suscrito por los Gobiernos
e las Repuiblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicara-
ua, en .San Salvador, Ef Salvador, el 30 de noviembre de 1994,
omo consta en ios principios que lo inspiran, se atiende a la ne-
esidad de adecuar el Convenio Centroamericano a los nuevos
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instrumentos sobre el derecho de marcas, adoptados y en gesta
cidn a nivel internacional, asi como de incorporar las moderna:
tendencias en materia de proteccién de los signos distintivos, col
la finalidad de que como instrumento juridico responda adecua
damente a las exigencias actuales del comercio regional e inter
nacional. A pesar de que atn no ha sido aprobado por el Congres:
de la Repubtica, en otros de los paises del area Centroamericana
como Honduras y Nicaragua, ya ha sido depositado.

B.-  Requisitos para la inscripcion y Proteccion Registral:
a) Presupuestos de Registrabilidad:
Presupuestos subjetivos.

Pueden acogerse a la proteccion del protocolo, todas la:
personas naturales o juridicas que tengan la nacionalidad de cual
quiera de los Estados Contratantes, o un domicilio o estableci
miento real y efectivo en alguno de ellos o en otro Estado que
acuerde trato reciproco. Artos. 3 y 10 inciso b) det Protocolo. Nc
se exige la existencia de establecimiento mercantil, como actual
mente sucede en el Convenio, lo cual se desprende de los articu.
tos 3 numeral 2) y 10 literal d) del Protocolo.

Presupuestos objetivos.

En relacion a los signos:

¢ Presupuesto de idoneidad: Cualquier signo visible que sea apta
para distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio.

Arto. 2 del Protocolo. De modo expreso se aceptan como idé-
48



sos: palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, mono-
-amas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vi-
stas, orlas, lineas y franjas, combinaciones y disposiciones de
lores. Arto. 4 numeral 1.

resupuesto de licitud: La Ley establece, que no se aceptaran,
atre otros: los distintivos que sean contrarios a la moral o al
rden pablico; los que puedan causar engaiio o confusion sobre
. procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabrica-
ion, las cualidades, la aptitud para el emplec ¢ el consumo, la
antidad o alguna otra caracteristica del producto o del servicio
e que se trate. Arto. 8 del Protocolo.

resupuesto de disponibilidad: Para adoptar un signo como
1arca, es preciso que esté disponible, o sea, que quien lo elija
:nga posibilidad de usarlo sin lesionar derechos ajenos. De tal
yrma, el articulo 9 del Protocolo, regula lo concerniente a las
\arcas inadmisibles por derechos de terceros. Aqui es impor-
ante hacer la observacion que el Protocolo, introduce la moda-
dad respecto al uso de buena fe, al indicar que la marca usada
or un tercero tendra prelacién o derecho de prioridad para ob-
aner su registro. Arfos. 9 inciso ¢) y § numeral 1 inciso a) del
'rotocolo.

elacion a los productos o servicios:
El Arto. 89, establece que se aplicara la Clasificacion Inter-
ional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, es-

lecida por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y ac-
lizaciones vigentes.
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b) Presupuestos funcionales:

Un distintivo sélo puede registrarse como marca si se ar.
ca a distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio. £
to. 2 del Protocolo.

C. Procedimiento de Inscripcién:

Esta contenido en el Capitulo i, Artos. del 10 at 20 del Pr
tocolo mencionado.

» Solicitud inicial (formulario): Debe presentarse ante el Regist
de la Propiedad Industrial y ajustarse a las formalidades requ
ridas en el articulo 10.

¢ Examen de forma y de fondo: Se examinara si la solicitud cu
ple con lo requerido en el formulario especial y con las dispo:
ciones reglamentarias correspondientes. En caso de error
omision, el interesado podra subsanario en un plazo de dos m
ses. Se examinara que las marcas no incurran en inadmisibi
dad por razones intrinsecas o por derechos de terceros, con:
deradas en los articulos 8 y 9. Artos. 14 y 15 del Protocolo.

° Pubhcacmn de la solicitud: Conformes los documentos o subs
nados los defectos en su caso, el Registro de la Propiedad |
dustrial, ordenara que se anuncie la solicitud mediante la pub
cacion de un aviso en el Diario Oficial, por tres veces, dentro «

un plazo de 15 dias a costa del interesado. Arto. 16 del Prof
colo.



Oposiciones: Cualquier persona interesada podra presentar
oposicién contra el registro de una marca, debiendo indicar los
fundamentos de hecho y de derecho en que se basa. La oposi-
cién sustentada en el uso anterior de la marca, se declarara im-
procedente si el opositor no acreditara haber solicitado ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el de su marca. Artos. 17 y
18 del Protocolo.

Resolucion y certificado: Si el acuerdo es favorabie a la conce-
sidn, se expide el correspondiente certificado. Artos. 19y 20 del
Protocoio.

Efectos de la inscripcion:

Derecho de propiedad: Se adquiere la propiedad sobre la mar-
1, y el derecho de excluir a terceras personas de su uso. Arto. 26.

) Duracion de los efectos de la inscripciéon: El registro de una
arca vence a los 10 afios contados desde la fecha de su conce-
on; pero puede ser renovado indefinidamente por periodos su-
3sivos de 10 ainos contados desde la fecha del vencimiento pre-
sdente. Arto. 21.

) Extincion de la inscripcion: El Proyecto de Ley, indica que se
'rmina el registro de la marca:

- Por faita de renovacion,. Arto. 21.

Por nulidad del registro, a pedido de cualquier persona intere-
sada, si existe contravencion de alguna de las prohibiciones de

| e nummmmn CAMOS DF GUATEMALA
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admisibilidad de ta marca por razones intrinsecas o por dere
chos de terceros. Arto 37.

* Por generalizacion de la marca, a pedido de cuaiquier person
interesada, cuando el signo se convierte en el nombre genéric
de uno o varios de los productos o servicios para los cuaies es

tuviere registrada, es decir, cuando la marca pierde su caracte
distintivo. Arto. 38.

» Por falta de uso de ia marca; a pedido de cualquier persona ir
teresada, cuando la marca no se hubiese usado durante lo
cinco afios precedentes a la fecha en que se inicie la accion d
cancelacion. Arto. 39.

¢ Por voluntad del titular. Arto. 43.

El Protocolo de modificacion al Convenio, mantiene e} mis
mo sistema inspirado en el registro de 1a marca, para la adquisi
cion del derecho sobre ta misma. Arto. 26. De una manera mas di
recta combina el sistema declarativo y el atributivo para la adqui
sicién del derecho sobre la marca.

De una manera mas directa se refiere al principio de priori
dad en el uso o notoriedad, debido a que el criterio de la fijacién d
la marca directamente sobre el producto se ha flexibilizado y h:
dado paso a un criterio mas realista y equitativo. De la misma ma
nera, se establece una prelacién en el derecho a obtener el regis

tro de una marca, la persona que la estuviese usando de buena fe
en el comercio. Artos. 5y 9 literal e)

waetetife
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También incluye una nueva causa de irregistrabilidad, ba-
a en el uso de un signo que fuere susceptibie de causar confu-
| por ser idéntico o similar a una marca usada por un tercero
tiene mejor derecho a obtener su registro y que se usare para
mismos productos o servicios, o productos o servicios diferen-
pero susceptibles de ser asociados con los que la marca en
distingue; con lo que cuaiquier persona interesada podra pre-
tar oposicion contra el registro de una marca alegando la con-
iracion de la citada causal de irregistrabilidad, siempre y cuan-
se acredite el haber solicitado ante el Registro dicha marca. Ar-
9 inciso c}.

Se mantiene, al igual que lo establece el Convenio, la posi-
dad de que sea solicitada la nulidad del registro de marca que
hubiese otorgado en perjuicio de mejor derecho de tercero, con
iiferencia de que se establece que la misma debera interponer-
dentro de los cinco afios posteriores a la fecha del registro im-
ynado. Arto, 37.

Finalmente dentro de las causales de extincion del derecho
sre la marca, el Protocolo introduce la modalidad de 1a cancela-
n del registro por falta de uso de la marca, durante el periodo
cinco anos. Arto. 39.
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CAPITULO IV

L EL DERECHO DE MARCAS ENEL
. .AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

- LA LEGISLACION GUATEMALTECA EN MATERIA DE
MARCAS:

Con la adhesion de Guatemala, a la Organizacion Mundial
s| Comercio, se han adquirido compromisos ante la Comunidad
ternacional, por o que es inminente el hecho de tomar medidas
ectivas para adaptar la estructura juridica a las necesidades ac-
ales de la Propiedad Industrial.

Como parte de esos cambios, el 15 de junio de 1995, el
ongreso de ia Repiblica, mediante Decreto 48-95, reformé arti-
ilos del Cadigo Penal, en materia de propiedad intelectual, espe-
ficamente el articulo 274 que se refiere a la violacion a los dere-
10s de autor y derechos conexos; el articulo 275, que se refiere a
violacién de la propiedad industrial; y se adiciond el articulo 275
is, que se refiere a la violacion de los derechos marcarios.

Et desarrollo de la legislacion en materia de propiedad in-
léctual favorecera al pais, ya que un régimen sélido de protec-
i6bn a la propiedad intelectual, creara confianza y en consecuen-
ia, aumentara el flujo del comercio tanto intra como extra regio-
al. El desarrolio debe enfocarse de manera integral vinculando la
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generacion de empleo, el mejoramiento del nivel de vida y la ga
rantia de la inversion. 43

2.- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERE
CHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO. (ADPIC)

A.- Introduccioén:

El 15 de abril de 1994 se adoptd en Marrakech, Marruecos
al término de la Octava Ronda de negociaciones multilaterales de
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el "Acuerdo d
Marrakech", mediante el cual se establecidé la Organizacion Mun
dial del Comercio (OMC) y seis anexos. Este Acuerdo fue aprobad(
por el Estado de Guatemala, en Decreto 37-95 del Congreso de i
Republica y publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 1995. E
anexo 1C, corresponde al "Acuerdo sobre los Aspectos de los De
rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercit
(ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés).

l.as normas del Acuerdo ADPIC en materia de marcas cons
tituyen principalmente, un reforzamiento de las disposiciones con
tenidas en los articulos 4 y 6 a 9 del Convenio de Paris, donde s
trata materias tales como:

+ Elderecho de prioridad para la inscripcién de una Marca;
¢ Las condiciones de registro;

» Laindependencia de la proteccién en los paises de la Union;

43 Palacios, Marco Antonic {Representante de SIECA Guatemala). Noticias

econodmicas, propiedad intelectual. Siglo XXi {Guatemala), 3 agosto 1996.
pag. 48. PR
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a proteccién de la marca notoria;

a prohibicion de registrar los emblemas de los Estados y otros
ignos oficiales; '

1 transferencia de la marca con el negocio;

a proteccion "tal cual es™;

.a proteccion de la marca de servicios;

.a naturaieza del producto ai cual ha de aplicarse la marca;

.a proteccién de las marcas colectivas y el embargo de produc-
os ilegitimamente importados con marcas registradas.

La proteccién y la observacion de ios derechos de propie-
| intelectual, como objetivos del Acuerdo, estén orientados a la
mocion de la innovacion tecnolégica y a la transferencia y difu-
n de esa tecnologia.

El Acuerdo consagra tres principios basicos que se
ican a todas las materias relacionadas con la propiedad in-
zctual que regula y por consiguiente, a las marcas. Estos
ncipios son:

El de niveles minimos de proteccion;
El trato nacional; y
La clausula de la naciéon mas favorecida.

a) E! principio de niveles minimos de proteccién al cual se
jere el articulo 1, establece que los paises podran otorgar una
steccion mas amplia que la cenienida en el Acuerdo, siempre
e no sea contraria a sus disposiciones. En todo caso, la protec-
n minima que los paises estan obligados a otorgar en materia
propiedad intelectual, es aquella consagrada en el Acuerdo.
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b) En virtud del trato nacional, Articulo 3, los paises est:
obligados a conceder a los nacionales de los demas miembros, |
trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios naci
nales con respecto a la existencia, adquisicion, alcance, mantei
miento y observancia de los derechos de propiedad intelectual
por consiguiente, a las marcas .

¢) Finalmente en virtud del principio de nacién mas favor
cida, que aparece regulado en el articulo 4, toda ventaja, favor
privilegio concedido por un Miembro a nacionales de cualqui
otro pais, sea o no miembro, se otorgara inmediatamente a fos n
cionales de los demas paises miembros, a menos que esas vent
jas se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia jue
cial y observancia de la ley al caracter general o de acuerdos rel
tivos a ia proteccion de la propiedad intelectual vigentes antes d
1 de enero de 1995, siempre que esos acuerdos se notifiquen
Consejo de ADPIC y no constituyan una discriminacion arbitraria
injustificable contra los nacionales de los demas Miembros. Lt
derechos se confieren sélo a la marca registrada o bien a la mar¢
notoriamente conocida.

C.-  Regulacion sobre marcas de fabrica o de comercio:

a) Materia objeto de proteccion: Establece el Articulo 1.
que podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquii
signo o combinacion de signos capaces de distinguir bienes o se
vicios tales como: palabras, incluidos los nombres de persona, |z
letras, los nimeros, los elementos figurativos y las combinacione
de colores asi como cualquier combinacién de estos signos.
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b) Uso previo del signo: Establece que los Miembros podran
peditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso
sctivo de una marca no sera condicion para la presentacion de
a solicitud de registro, asi como la naturaleza del producto o
rvicio al que la marca ha de aplicarse, no sera en ningdn caso
istaculo para su registro. En cuanto a la publicacién de la solici-
d, podra hacerse antes o después del registro.

¢) Derechos conferidos: El registro de una marca confiere a
| titular el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen el
ismo signo o alguno semejante. Arto. 16. Este articulo tambien
nfiere especial proteccion a la notoriedad del signo distintivo
smo consecuencia de la promocion de la marca.

d) Duracion de la Proteccion: Conforme al articulo 18, el pe-
odo de proteccién inicial del signo, asi como las renovaciones
yndran una duracion no menor de siete afos. '

e) Requisito de uso: Se encuentra regulado en el articulo
9, acorde a la a finalidad del Acuerdo de proveer de medios efi-
aces y apropiados para hacer respetar los derechos de propie-
ad intelectual relacionados con el comercio, toma en considera-
ion ias diferencias entre los sistemas juridicos nacionales, de tal
anera que establece la posibilidad que se legisle el requisito de
so de la marca, como accién orientada a mantener el registro de
1 misma, el cual soélo se podra anular después de un periodo inin-
arrumpido de tres afios como minimo de falta de uso, a menos que
| titular de la marca demuestre que hubo para ello razones vali-
'as basadas en la existencia de obstaculos razonabies. Menciona
nire tales, las restricciones a la importacion u otros requisitos
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oficiales impuestos a los bienes o servicios de la marca de que s
trate.

f) Licencias de Uso: Recoge el principio de la fibre circul:
cion de las marcas como bienes independientes y auténomos, aj
tos para ser adquiridos sin conexién con otros elementos del act
vo de las empresas, al establecer que el titular de una marca re
gistrada, tendra derecho a cederla con o sin la transferencia de |
empresa a que pertenezca la misma. Arto. 21.

3.- CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PRC
TECCION MARCARIA Y COMERCIAL (CONVENCION D
WASHINGTON)

A.- Introducciéon:

La Convencion General Interamericana de Proteccién Mai
caria y Comercial (en adelante Hamada simplemente como la Cor
vencion de Washington) fue suscrita en Washington, Estados Un
dos de Norte América el 20 de febrero de 1929. El objetivo de est
Convencién es tograr la cooperacion entre los paises americano
en materia de propiedad industrial, especialmente la proteccid
de las marcas de fabrica y los nombres comerciales.

Entre los Estados que ratificaron la Convencién de Wa
shington tenemos: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala

‘Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay y Perd.

La Convencion consta de 37 articulos; un protocolo de 19

un reglamento anexo de 18 articulos. Establece normas para I

proteccion de marcas, del nombre comercial, la represion de I
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mpetencia desleal, la represion de falsas indicaciones de origen
rocedencia geografica y algunas medidas coercitivas.

Principios esenciales de la Convencién de Washington:

a) Trato nacional: Llamade también principio de asimilacion,
r el que los Estados contratantes se obligan a otorgar a los na-
nales de los otros Estados, que hayan ratificado o se hayan ad-
rido a la convencion, los mismos derechos y acciones que las
es respectivas concedan a sus nacionales. Para la proteccioén
marcas en un pais de la Unién distinto al de origen se permite:
el registro directo en cada uno de los paises adherentes; y
utilizar los servicios de ta Oficina Internacional (se refiere a la
Oficina Internacional de La Habana, con la denominacion Inte-
ramericana: Trade Mark Bureau). Artos. 1y 2,

b) "Tal Cual es": Este principio esta inspirado en el Conve-
» de Paris (6 quinquies A.1), pero con un criterio mas amplio, ya
e fa validez de la marca, no solo se refiere a la del pais de ori-
n, sino a toda marca legalmente protegida en cualquiera de los
ises adherentes. Arto. 3.

c) Causas de rechazo o anulacién: El articulo 4 de la Con-
ncion de Washington, se refiere a las causas para rehusar o
ncelar el registro o depésito, asi como prohibir el uso de las
ircas que incluyan cualesquiera insignias oficiales, nacionales o
los Estados o imitaciones de las mismas.

d) Materia objeto de proteccion: Se protegen al igual que las
rcas; las etiquetas, dibujos industriales, lemas, catalogos,
uncios o avisos que se usen para identificar o anunciar mercan-
1s. Asimismo, se pacta entre los paises adherentes admitir ef re-




gistro o depadsito y proteccion de las marcas colectivas y de i
asociaciones. También se comprenden las marcas de los Estadc

Provincias o Municipios en su caracter de personas juridicas. /
tos. 5y 6.

e) Derecho de oposicion: La Convencion dispone que
propietario de una marca legalmente protegida, que tenga cor
cimiento de que alguna persona o entidad usa, pretende registr
o depositar una marca substancialmente igual a la suya o susce
tible de producir confusion, se oponga a dicha pretension. En cc
secuencia, se concede al opositor un plazo para que ejerza su d
recho preferencial del uso de la marca, o la prioridad de reg
traria en el pais donde se presents la oposicién, siempre y cuan
pruebe que su marca estaba legalmente protegida en alguno «
los paises adherentes antes del empleo, registro o depésito de
marca atacada y que se ha obrado de mala fe. Artos. 7 y 8.

f) Abandono de la marca: Este se refiere al término para d
clarar abandonada una marca por falta de uso (principio que ¢
contempla en el sistema del derecho anglosajon como se dice ¢
este trabajo en el capitulo I1), se aplicara el que determine la |¢
nacional y en su defecto, sera de dos afios y un dia a contar desc
la fecha del registro o depésito, si la marca no ha sido nunca er
pleada; o de un afo y un dia, si el abandono o falta de empleo tuy
lugar después de haber sido usada. Arto. 9.

g) Periodo de proteccion e independencia de la marca: L
duracion del registro o depésito de la marca, asi como su renov:
cion; sera el que fijen las leyes del Estado en que se solicite el re
gistro o depésito. Por otro lado, la Convencion garantiza que un
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2z efectuado el registrb o depédsito de una marca en cada Estado
ontratante, éste existira de manera independiente. Arto. 10.

h} Transmision y uso de la marca: Se reconoce la transmi-
on de la propiedad de una marca en el pais de origen como en
s demas Estados Contratantes. Asi también, se permite que el
so y explotacion de una marca puede cederse o transmitirse se-
aradamente para cada pais. Artos. 11y 13.

i} Proteccion de derechos adquiridos y para solicitar la can-
elaciéon de un registro: Se protege la propiedad de una marca,
omo un derecho adquirido, contra registros efectuados por el
gente o el representante del titular del derecho, sin su autoriza-
ién; facultandolo para pedir su cancelacién, Arto. 12.

.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

.~ Introduccion;

El Convenio de Paris se aplica a la denominada Union para
| Proteccion de la Propiedad Industrial, conocida como la Unién
e Paris, que es una persona juridica de derecho pablico interna-
jonal. Sus organos rectores son: La Asamblea de la Unioén, el Co-
lité Ejecutivo y la Oficina Internacional de la OMPI. La Unidn de
aris financia sus actividades a través de las contribuciones de los
stados Miembros, que se plasman en un programa y presupuesto
ienal aprobado por la Asamblea de la Unién.

La Convencidn de la Union para la Proteccion de la Propie-
ad Industrial fue suscrita en Paris el 20 de marzo de 1883. Es im-
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portante mencionar que Guatemala intervino en esta Conferenc
y la denuncié el 8 de noviembre de 1894,

A partir de su promulgacion, se han realizado Conferenci
para revision periddica, en Bruselas, el 14 de diciembre de 190
en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviei
bre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 31 «
octubre de 1958; en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 y fue e
mendado el 28 de septiembre de 1979.

El Convenio de Paris, reviste gran importancia para la pr
teccion de la propiedad industrial, pues constituye el marco inte
nacional de referencia en esta materia. Para todos los paise
miembros de la Organizacién Mundial dei Comercio (OMC) se|
obligatorio el cumpiimiento de las disposiciones de fondo de! Co:
venio de Paris, incluso los que atn no hubieran suscrito el mism
desde {a fecha en que entre en vigor y por tanto estén obligados
aplicar las disposiciones del Acuerde sobre los Aspectos de ic

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comerci
(ADPIC o TRIPS).

B.- Tipo de disposiciones contenidas en el Convenio de Paris

Las normas de derecho sustantivo contenidas en el Conve

nio de Paris pueden distinguirse en tres tipos o categorias diferer

tes, dependiendo de sus efectos respecto a la legislacion nacion:
de los paises miembros.

a) Un primer tipo de normas esta constituido por aquelia
disposiciones que obligan o que permiten a los Estados miembro
legislar con relacién a determinados aspectos del derecho d
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siedad industrial. Ejemplos de este tipo lo constituyen el Arti-
» 10 ter, por el cual los paises se comprometen a prever ciertas
lidas para permitir la represion de actos de infraccion de dere-
s, y el Articulo 12, que dispone que los paises deben mantener

administracion especial de propiedad industrial y una publi-
ibn periddica de las marcas registradas.

b) Un segundo tipo de normas son aquetlas que remiten a ia
slacion nacional del pais miembro y exigen la aplicacion de la
ma para regular los derechos u obligaciones de personas de
echo privado, o permiten legislar en tal sentido. Ejemplos de
as normas se encuentran en el Articulo 2 que remite a la legis-
6n nacional para dar a los extranjeros el trato nacional reque-
»; el Articulo 4 D.1) que remite a la ley naciona!l en cuanto ai pla-
para la declaracién de prioridad; el Articulo 6.1) que deja a la
islacion nacional (a fijacion de {as condiciones para el registro
las marcas; el Articuio 6 sexies que hace lo propic en relacion
-egistro de las marcas de servicio; y el Articulo 7 bis 2) que
‘mite a la legislacion nacional disponer las condiciones para el
listro de las marcas colectivas.

¢) Un tercer tipo de normas lo constituyen aquellas que con-
1en disposiciones de legislacion comin para todos los paises
la Union de Paris, que complementan la legislacion interna de
»s paises y establecen reglas que obligan a las autoridades na-
nales (administrativas o judiciales) o crean ciertos derechos y
wtajas especiales en favor de las personas de derecho privado
e pueden acogerse al Convenio, y que son aplicables directa-
nte por las autoridades nacionales a la situacion prevista. Los
ises miembros quedan obligados a aplicar estas disposiciones
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en beneficio de los nacionales y residentes de los demas paises
ta Union.

Entre los derechos especiales estabiecidos por las norm
comunes contenidas en el Convenio de Paris cabe destacar los
guientes:

* Elderecho de prioridad (Arto. 4);

» El principio de independencia de ios registros de marcas {Ari
6.3);

 El derecho a que no se requiera un registro original para obi
ner el registro de una marca en otro pais (Arto. 6.2);

* El derecho a la proteccion de una marca notoriamente conoci
(Arto. 6 bis);

¢ El derecho de obtener un registro para una marca tal cuai es
registrada en el pais de origen (Arto. 6 quinquies);

* Elderecho a la proteccion de las marcas de servicio (Arto. 6 s
xies); y

» Ei derecho a obtener el registro de una marca sin establec

requisitos respecto a la naturaleza del producto al que ha ¢
aplicarse la misma (Arto. 7).

Las normas que remiten a la legislacién nacional del pa
miembro y las que contienen disposiciones de legislacion coma
constituyen un cuerpo de normas comunes muy importantes de
tro de la Unién de Paris, pues definen niveles minimos de prote:
cion y de seguridad juridica para los titulares de derechos de pr
piedad industrial a nivel internacional. Al mismo tiempo, el Conv
nio deja amplia libertad a los Estados para legislar en los aspectc
sustantivos y procesales relativos a la proteccion e inscripcion d
los derechos de propiedad industrial. Debido a las peculiaridade
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e cada legislacién interna en los paises miembros, sera necesa-
o determinar, si las normas del Convenio de Paris son ejecutivas
e pleno derecho, es decir, si se pueden considerar como
autoejecutivas” simplemente en virtud de la ratificacion o adhe-
ion del pais al Convenio.

Para determinar si un tratado es autoejecutivo sera necesa-
io examinar por lo menos dos cuestiones diferentes, En primer lu-
)ar, debe determinarse si, de acuerdo con la Constitucion dei pais
le que se trate, las disposiciones de un tratado internacional son
utoejecutivas y aplicables directamente a personas de derecho
wivado, sin ser previamente incorporadas en la legislacioén interna
vor medio de una ley expresa; o si prevaleceran sobre disposicio-
1es contenidas en ia legislacion nacional vigente en caso que ésta
ontuviera disposiciones opuestas al tratado.

La segunda cuestion a considerar es la posibilidad técnica
) juridica de aplicar las disposiciones contenidas en el Convenio
1abida cuenta de su redaccion. En efecto, algunas de las disposi-
siones contenidas en el Convenio de Paris podrian requerir, de-
sendiendo dei sistema juridico del pais de que se trate, un desa-
rollo legal o reglamentario antes de que la autoridad administrati-
ra o judicial pueda aplicar la norma a situaciones concretas.

™~

>.-~ Principios esenciales del Convenio de Paris:

a) Principio de "Trato Nacional™: Segin lo establecido en el
articulo 2 del Convenio y en lo que se refiere a la proteccion de ia
oropiedad industrial, el trato nacional significa que cada pais debe
storgar a los nacionales de los deméas paises miembros |la misma
oroteccion que otorga a sus propios nacionales. Debe concederse
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el mismo trato nacional a tos nacionales de paises que no son par
te en el Convenio de Paris, si estan domiciliados en un pais miem
bro o tienen un establecimiento industrial o comercial "efectivo y
serio” en tal pais. EHo no obstante, ninguna condicién de domiciiic
o de establecimiento en el pais donde la protecciéon se reclamz
puede ser exigida a los nacionales de los paises miembros pars
gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. Esta re.
gla de trato nacional es uno de los pilares del sistema de protec-
cion internacional establecido por el Convenio de Paris. Garantizz

no s6lo que los extranjeros gocen de proteccion, sino también que
no sufran discriminacion.

b) Independencia de las marcas: Segun este principio con-
tenido en el articulo 6 del Convenio, el registro o deposito efectua-
do en un pais de la Union es totalmente independiente del registrg
o deposito que se efectta en el pais de origen o en otro pais de la
Unidn, es decir, no existe vinculacién juridica alguna. La aplica-
cion del principio del trato nacional reafirma ia regla de la inde-
pendencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sélo
dependeran de la ley interna de cada pais.

c) Proteccion de la Marca "Tal Cual es™ Significa que la
marca extranjera es susceptible de ser protegida para los mismos
productos y exactamente en la forma bajo la cual fue depositada
en el pais de origen en donde se cumplieron las condiciones para
su validez. Arto. 6 quinquies A.1). Debe sehalarse que la regla sélo
se aplica al aspecto del signo que constituye la marca, no afecta a
las cuestiones relativas a la naturaleza o funcién de la misma.

d) Derecho de Prioridad: Este principio significa que sobre
la base de la presentacion regutar de una solicitud para proteger
68
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derecho de propiedad industrial en uno de los paises miem-
5, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un
ro determinado, solicitar proteccion para el mismo objeto en
os los demas paises miembros. Estas solicitudes posteriores se
an, para efectos de determinar la prelacion en el derecho, co-
si se hubieran presentado el mismo dia que la primera solicitud
0. 4).

Otras disposiciones relacionadas con las marcas, con-
tenidas en el Convenio de Paris:

a) Condiciones de uso: Algunos paises exigen que las mar-
, una vez registradas, se usen en el comercio dentro de cierto
zo. Si no se cumple tal exigencia, el registro de ia marca puede
cancelado. El Convenio dispone gue cuando se exige el uso de
narca, el registro solo puede ser anulado por falta de uso des-
's de un plazo equitativo y Onicamente si el interesado no justi-
| fas causas de su inaccion (Arto. 5 C). La anulacion del registro
una marca solo puede resolverse si el titular no justifica la omi-
n de uso. Tal justificacion seria aceptable si se fundara en cir-
istancias juridicas o econdmicas que escapan al control del ti-
wr, por ejempio, si la importacion de los productes ha sido
hibida o demorada por disposiciones gubernamentales.

b) Plazo de gracia para el pago de tasas de renovacion: El
wenio obliga a ios paises miembros a conceder un plazo de
\cia para el pago de las tasas de mantenimiento de {os derechos
propiedad industrial. En el caso de las marcas, esta disposicidon
refiere principalmente al pago de las tasas de renovacion, como
1 forma para mantener el registro de las marcas y, por consi-
ente, los derechos que dependen del registro. Por lo general, la
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falta de renovacion del registro puede dar lugar a su caducidad
en algunos casos extingue el derecho exclusivo sobre la marca.
plazo de gracia dispuesto por el Convenio tiene por objetivo red
cir el riesgo de que se pierda el derecho sobre una marca por t
retraso involuntario en el pago de las tasas de renovacion, dict
plazo sera como minimo de 6 meses (Arto. 5 bis).

¢} Marcas notorias: El Convenio obliga a los paises mier
bros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una ma
ca que sea susceptible de crear confusiéon con otra marca ya not
riamente conocida en ese pais miembro. Esta disposicion recon
ce la proteccion que se debe a las marcas que son notoriamen
conocidas en un pais miembro, ain cuando no estén registrads
en él. La proteccion a dichas marcas se considera justificada ¢
razén de que una marca que ha adquirido prestigio y reputaci¢
en un pais miembro debe generar un derecho en favor de su titul:
para evitar que haya un aprovechamiento injusto de este prestigi
El registro o uso de una marca similar susceptible de producir co
fusidn seria un acto de competencia desleal y lesionaria los inter
ses del publico, que se veria inducido en error por el uso de fa s
gunda marca pretendida para los mismos productos u otros idé:
ticos a aquellos para los cuales esta registrada (Arto. 6 bis).

d) Transferencia de la marca: El Convenio de Paris regula
concerniente a la validez de la transferencia de una marca, para
cual, dice, bastara que la parte de la empresa o del negocio situ:
da en ese pais sea transferida con el derecho exclusivo de fabric:

o de vender ahi los productos que lfevan ia marca transferic
(Articulo 6 quater).
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e) Marcas de servicio: Una marca de servicio esta consti-
uida por un signo utilizado por empresas tales como hoteles, res-
aurantes, compaiiias de aviacién, agencias de viajes, empresas
le alquiler de automéviles, agencias de empleo, etc., marcas que
:.umplen las mismas funciones que las de productos. El Convenio
ompromete a los Estados miembros a proteger las marcas de
ervicio, mas no obliga a prever el registro de las mismas.
Articulo 6 sexies).

f) Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca:
istablece el Convenio que la naturaleza del producto al que la
narca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en nin-
|in caso, ser obstaculo para su registro (Arto. 7). El proposito de
'sta norma consiste en que la proteccion de la propiedad indus-
rial sea independiente de la posibilidad de comercializar o produ-
iir en determinado pais los productos a los que ha de aplicarse la
narca, dependiendo si tales productos requieren’ de una autoriza-
iibn previa, segan los ingredientes que contengan, como en el ca-
.0 de las medicinas. ‘

g) Marcas colectivas: Segln fo refiere el articulo 7 bis de!
Jonvenio, los paises miembros estan obligados a admitir la pre-
.entacion de las marcas colectivas y protegerlas de conformidad
:on las condiciones particulares fijadas por cada pais. Las entida-
les titulares de las marcas colectivas seran por lo general asocia-
iiones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores,
endedores u otros comerciantes, que comercializan bienes pro-
lucidos o fabricados en determinado pais, regién o localidad. Se
wotegen fas marcas colectivas que no sean contrarias a la ley del
rais de origen, incluso si no poseen un establecimiento industrial o
omercial.
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h} Proteccion temporal: Segin lo establece el articulo 1°
del Convenio, se protegen las marcas de los productos que figurer
en las exposiciones internacionales u oficialmente reconocidas
organizadas en el territorio de alguno de los paises miembros de i
Union. El objeto de esta norma es garantizar a los visitantes ex
tranjeros, una adecuada proteccion juridica sobre los derechos
exclusivos de sus invenciones o marcas de productos.

5- ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO IN
TERNACIONAL DE MARCAS:

A.- Introduccidén:

El Arreglo de Madrid (denominado en adelante solo como e
Arreglo), establece la posibilidad de obtener proteccion para uns
marca de productos o servicios en varios paises simultaneamente
con un solo registro internacional, realizado desde el pais de ori
gen a través del depésito de dicha marca en la Oficina Internacio.
nal de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI
en Ginebra Suiza.

El Arregio fue concluido el 14 de abril de 1891 y revisado er
varias ocasiones: En Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Wa
shington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de
1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Niza, el 15 de junio de
1957; en Estocolmo el 14 de julio de 1967; y fue modificado el 2¢
de septiembre de 1979.

Constituye un sistema multiclase en virtud del cual un mis-
mo registro internacional puede abarcar varias clases de la Clasi-
ficacion Internacionai de Productos y Servicios establecida por el
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eglo de Niza. El Arregio de Madrid contiene 18 normas sustan-
s y un regiamento anexo de 38 articulos.

Principios Generales del Arreglo de Madrid:

a) Beneficiarios del Arreglo: Los nacionales de los Estados
ymbros y los extranjeros que tengan su domicilio, o un estable-
liento industrial o comercial efectivo y real en ese pais, pueden
icitar registro internacional para sus marcas, las que deben
cribir previamente en su lugar de origen. A este depdsito na-
nal, se le conoce también como "registro de base”. La Oficina
origen hara el depésito en la Oficina Internacional de la OMP!
Ginebra, Suiza (Arto. 1).

b) Efectos del registro Internacional: Ei depésito efectuado
ta Oficina Internacional tiene como consecuencia la proteccion
fa marca en cada uno de los paises coniratantes interesados y
agura a su titular los mismos derechos como si hubiera realiza-
un registro directo en cada uno de los paises miembros (Arto.

c) Derecho de prioridad: Toda marca que haya sido objeto
un registro internacional gozara del derecho de prioridad, en
} mismas condiciones que establece el articulo 4 del Convenio
Paris (Arto. 4.2).

d) Duracion del registro: Ei registro internacional de la mar-

“tiene una validez de 20 anos, y puede renovarse por periodos
nilares. (Artos. 6y 7).
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e) Independencia del registro Internacional: El principio k
sico del Arreglo de Madrid es la creacion de marcas nacional
independientes a través del registro en la oficina internacior
(Arto. 4 bis); no obstante existe una caracteristica especial de es
Arreglo, pues durante los primeros cinco afios a partir de la fec|
del registro internacional, la validez de éste depende de la inscri
cion de base efectuada en el pais de origen. Si durante esos cin
aios se anula el registro de base, el internacional no tendra efe
tos en ninguno de {os paises designados y se anulara a peticion
la Oficina de origen (Artos. 6.2, 6.3y 6.4.).

f) Pago de tasas: El registro de una marca en la Oficina |
ternacional esta sujeto al pago previo de una tasa internacior
que comprende: Una basica, que es la que percibe la OMPI, re
pecto del procedimiento de registro internacional; una tasa s
plementaria, si ia lista de productos y servicios para los que :
busca proteccion abarca mas de tres clases de la Clasificacion |
ternacional de Niza; y un complemento de tasa, que debe pagar:
en caso de peticion de extension territoriai, es decir que debe p
garse por cada pais designado (Artos. 8y 3 ter.).

C.- Modificacion del Sistema de Madrid:

El nimero de paises miembros del Arreglo de Madrid es r
ducido, porque las caracteristicas esenciales de este sistema ir
ponen una serie de obstaculos a los Estados que pretenden adh
rirse. Dentro de tales obstaculos se pueden mencionar:

a) La necesidad de obtener un registro de base de la marc
a nivel nacional en el pais de origen, como requisito previo al r
gistro internacional (Arto. 1. 2);
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b) Se considera demasiado estricto el hecho de que el re-
istro internacional esté vincuiado al registro de base durante
inco afios y que deba cancelarse si se cancela el registro de base
Arto. 6.2);

c) El Reglamento de aplicacion del Arreglo de Madrid prevé
| francés como Onico idioma de trabajo (Regia 7);

d) La relativa brevedad (un aiio) del plazo en que la oficina
el pais designado puede examinar la marca y emitir una notifica-
ion indicando todos los motivos de la negativa (Arto. 5. 2);

e) Algunos paises con un elevado nivel de tasas nacionales
onsideran que el sistema de tasas, en particular la tasa uniforme
agadera por la designacion de registro en un pais, no es adecua-
'o puesto que en virtud del Sistema de! Arreglo de Madrid ese pais
ecibiria una cantidad menor que en virtud de su sistema nacional
Arto. 8).

Debido a los obstaculos anteriores, existe un Protocolo que
:ontempla modificaciones al Arreglo de Madrid y que entré en vi-
jor el 1 de diciembre de 1995, cuyos objetivos son: Atraer nuevos
'stados miembros a! sistema de Madrid, concretamente los Esta-
los Miembros de la Comunidad Europea que aun no son parte del
\rreglo de Madrid; pero también paises como Japon, Estados Uni-
los de América y otros paises de Africa, Asia y América; asi como,
a creacion de vinculos entre ef sistema de Madrid y el sistema de
a marca comunitaria de la Comunidad Europea.

nnovaciones del Protocolo:
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a) Una solicitud internacional también puede basarse en ur
solicitud nacional o regional (Arto. 2);

b) Facultad de elegir entre dos sistemas de tasas (Arto. 8.7);

c) Transformacion de un registro internacional que ha sic
anulado como consecuencia de la pérdida de los efectos d
la solicitud de base. (Arto. 9 quinquies).

Es importante mencionar que se iniciaron operaciones ca
base en el Protocolo, a partir del 1 de abril de 1996, ya que ei re
giamento fue adoptado el 18 de enero del mismo afio por ia Asan

blea de la Unién de Madrid y que es comun al Arreglo y al Prot¢
colo de Madrid.

6.- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS:

A.- Introduccién:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (en adelante llamz
do sélo como el Tratado) fue aprobado el 27 de octubre de 1994
en Ginebra Suiza, por los Organos Rectores competentes de
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectuai (OMPI) v 1a Unis
Internacional para la Proteccién de la Propiedad Industrial (Unié:
de Paris). En esa fecha fue adoptado y firmado por 36 Estados.

El objetivo de este Tratado es armonizar determinadas dis

posiciones legislativas para la proteccién internacional de marcas

" es decir, lograr cierto grado de uniformidad en los aspectos sus

tantivos y de procedimiento del derecho de marcas y para simplifi
car las formalidades (procedimientos administrativos).
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El contenido del Tratado abarca normas relacionadas con
naturaleza de las marcas a las que se aplica, determinados re-
isitos relativos al registro internacional, la clasificacion interna-
nal de productos y servicios, la obligacion de cumplir con el
nvenio de Paris y el procedimiento para ser parte en el Tratado.

Consta de 25 normas sustantivas, 8 reglas y 8 formularios
ernacionales tipo, los cuales son:

° Solicitud de registro de una marca;

o Poder;

s Peticion de inscripcion de un cambio de nombre o de
direccion;

° Cambio en ia titularidad respecto del registro;

o Certificado de Transferencia;

. Documento de transferencia;

e Peticion de correccion de errores; y

® Renovacion de un registro.

Al 12 de marzo de 1996, 50 Estados habian firmado el Tra-
io de Marcas (Costa Rica el dnico pais centroamericano entre
os), tres habian depositado el instrumento de ratificacion y uno
instrumento de adhesion. El Tratado sobre el Derecho de Mar-
s entrara en vigencia tres meses después de que cinco Estados
yan depositado sus Instrumentos de Ratificacién o de Adhesién.
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B.- Principios generales del Tratado sobre el Derecho di
Marcas:

a) Ambito de aplicacion: Las marcas a las que se aplica
Tratado son Unicamente las relativas a productos y servicic
siempre que dichas marcas consistan en signos visibles (Arto. 2)

b) Solicitud de registro: El Tratado contiene en el articulo
una lista exhaustiva de la informacion y los elementos que debe
contener una solicitud de registro de marca internacional.

¢) ldioma: Los idiomas aceptados en el Tratado son: esg
fol, arabe. chino, francés, inglés y ruso (Arto. 24).

d) Registro Unico y Clasificacion de Productos ylo Ser
cios: La misma solicitud podra referirse a varios productos y
servicios independientemente de que pertenezcan a una o vari
clases de la Clasificacion de Niza, lo que dara como resultado |
registro tnico (Artos. 3.5, 6 y 9).

e) Uso efectivo de la marca: Respecto del uso del signo,
Tratado establece que se debera adjuntar a la solicitud una deci
racion de la intencion de usar la marca tal como lo estipule la |
gtslacwn de la Parte Contratante. Asimismo, el solicitante pod
presentar en lugar o ademas de la declaracion de intencion
usar la marca, una declaracion de uso efectivo de la misma
pruebas a tal efecto (Artos. 3.1 a) xvii); 3.1 b) y 3.6.).

f) Derecho de Prioridad: Para el efecto, el articulo 5 del Tr
tado establece que la Parte Contratante debera asignar fecha ¢
presentacion en que su Oficina reciba informe o una solicitud «
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.gistro de una marca. Como requisito adicional se permite a la
arte Contratante no asignar fecha de presentacion mientras no
aya recibido el pago de las tasas exigidas.

g) Duracién del registro: El periodo inicial del registro y el
e su renovacion seran de 10 aitos (Arto. 13.7).

h) Obligacion de cumplir con el Convenio de Paris: Todas
is Partes Contratantes deberan cumplir con las disposiciones del
onvenio de Paris que se relacionan con las marcas (Arto. 15).

i) Cambios en los registros: El Tratado permite que se efec-
1en cambios en los nombres o en las direcciones, en la titularidad
el registro y correccion de errores. La Parte Contratante podra
xigir que respecto de cada peticion se pague la tasa correspon-
iente (Artos. 10, 11y 12).
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CAPITULO V

PERDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA, POR EL
O USO; (INCONSTITUCIONAL O PLENAMENTE LEGAL?

LA REALIDAD ECONOMICA ACTUAL Y EL DERECHO
DE MARCAS

El derecho existe para satisfacer y regular determinadas
gencias que nacen de la realidad economica, pues lo juridico es
ultado de los factores sociales.

Guatemala se encuentira hoy en dia cada vez mas relacin-
{a comercial y econémicamente a nivel internacionai, lo que en
teria de propiedad industrial demanda un ordenamiento juridi-
- acorde a las circunstancias y necesidades del pais, que le
rmita competir en un mundo globalizado.

El derecho de marcas constituye el orden juridico destinado
segurar gue los signos marcarios cumplan con su funcién y uno
los instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una
onomia industrializada.

El Convenio Centroamericanc para la Proteccion de la Pro-
rdad Industrial es el instrumento de iniegracion que entrd en vi-
r desde 1968 y en la actualidad se discute en las diferentes
ambleas legislativas de los paises miembros, la posible aproba-
n del “Protocolo de Modificacién”, suscrito en San Salvador el
de noviembre de 1994.
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Como se expuso anteriormente (capitulo 1), el Convenio ¢
rige por el sistema de la inscripcion registral de la marcay, a e
cepcion de la obligacion de renovaciéon en cada vencimiento,
cual tiene como consecuencia la pérdida de los derechos adqui
dos, no contiene mas normas que limiten el derecho del titular s
bre la marca. Dicho Convenio establece que las marcas son biene
muebles y por ello defendibles mediante las acciones reivindicat
rias correspondientes, lo que es congruente con la regulacién pi
trimonial que da el Codigo Civil a los derechos de propiedad indu
trial (Arto. 451 numeral 60).

El Proyecto del Protocolo de Modificacion al Convenio (e
adelante llamado el Protocole), sigue dando tratamiento a las ma
cas como bienes muebles y respeta el derecho de propiedad qL
su titular adquiere sobre las mismas. Sin embargo acorde con ¢
objetivos del ADPIC, incorpora la obligacién de uso como requisit
para conservar el derecho a la marca. Cabe agregar que el Prot
colo adopta una teoria ecléctica al combinar el derecho nacid

por la inscripcion registral, con el uso para conservar ese der
cho.

Ahora bien, también es importante mencionar que Guat
mala es miembro de la Convencién General Interamericana d
Proteccion Marcaria y Comercial. En e! articulo 9 de esta Ley, s
contempla la obligacion de uso de la marca para no incurrir e
causal de abandono y establece un término de dos afios y un dia
contar desde la fecha de registro o depésito si la marca no ha sid
nunca empleada, o de un afto y un dia, si el abandono tuvo lugs
después de haber sido usada. Estas normas son de aplicaci6
obligatoria para el tratamiento de marcas provenientes de paise
extranjeros.
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La regulacion contenida en el Protocolo, en cuanto a la
rmativa de la pérdida dei derecho de la marca por el no uso, ha
10 objeto de un dictamen desfavorable det Congreso de la Repu-
ica, en virtud de que la adecuacion que en este sentido hace al
yvenio, rifie con principios de garantias constitucionales prote-
das por nuestra legislacién y se aduce "que el proyecto de modi-
sacion propone una radical transformacion del derecho relativo a
propiedad industrial, toda vez que desarrolla la doctrina de que
s marcas constituyen un derecho de naturaleza administrativa,
srivado de su caracter de ‘concesion de uso exclusivo’; lo que
shilita los derechos de propiedad industrial, puesto que los ho-
ologa a las concesiones administrativas o licencias”, criterio que
todas luces es erréneo, como se vera mas adelante, pues se con-
nde el derecho de concesion que es facultad del Estado, cun tu-
1 {a teoria sobre los signos distintivos, de la cual alguna parte ya
1 sido expuesta en este trabajo.

Por otra parte, respecto al analisis que sobre el ADPIC se
ace en el Dictamen de mérito, aparece gue el Convenio vigente,
se ajusta bien a lo recién establecido en este Tratado".44

Nosotros no compartimos esta afirmacion, porque, es pre-
samente para adecuar el Convenio Centroamericano al TRIPS
4e, producte de varias reuniones en diferentes paises de Centro
mérica se ha venido trabajando en el mencionado Protocolo de
odificacion, en parte relacionado con la pérdida de los derechos

Guatemala. Congreso de la Republica. Comision de Relaciones Exteriores
y Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales. Dictamen desfavo-
rable a la iniciativa de ley que aprueba el Protocolo de Modificacion al
Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
suscrito en San Salvador, Repablica de El Salvador el 30 de noviembre de
1994, Guatemala: 12 octubre 1995. pags. 3y 4.
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por el no uso de la marca. Y como es el tema central del present
trabajo, es ahora que intentaremos establecer si la limitacién
uso de la marca atenta constitucionalmente al reconocimiento ¢
la propiedad privada o no.

El principio del respeto a la propiedad privada debe oriei
tarse en el sentido de reconocer el interés social frente al interé
individual del propietario.*s La funcién social de ia propiedad pr
vada, cuya doctrina toma nuestra Constitucion, se traduce en un
serie de libertades pero ala vez en limitaciones al ejercicio de es
derecho. Las limitaciones especificas impuestas a la libertad d
industria, comercio y trabajo, se encuentran reguladas en el art
culo 43 de la Constitucion Politica de Ia Republica de Guatemad:
aunque se desarrollan tanto en el Cédigo Civil como en el Conve
nio Centroamericano para la Proteccion de fa Propiedad Industri;
y la pérdida del derecho por el no uso de la marca, que introduc
el Protocolo de San Saivador, encuadra perfectamente dentro d
fas normas que reconocen el derecho de propiedad privada ya qu
fo Gnico que se intenta por el legisiador es que la propiedad de |
marca llene su principal funcion, o sea, con el uso real y efectiv
de la marca, favorecer al desarrollo tecnolégico y comercial qu
requiere el mundo actual.

45 Ramella Pablo A. Derecho constitucional. 3ra. ed.; Buenos Aires, Argenti

na: Editorial Depaima, 1986. pag. 553.



ZNCUESTA DE OPINION:
A) Procedimiento:

Se disend una boleta para cada uno de los entrevistados, en
ual se utilizo la técnica de preguntas con suficiente informa-
1y espacios para una respuesta afirmativa o negativa y un es-
io para opinidon del entrevistado, esto para facilitar la tabula-
1 de los datos, pues por tratarse de temas vinculados con la in-
yretacion de la ley, una boleta abierta habria dado multiples
blemas de analisis y aplicacion de técnicas estadisticas que
; adelante se especifican.

Se selecciond un total de 50 potenciales entrevistados, en-
ellos, abogados que mas se dedican a la tramitacion de expe-
1tes de marcas y abogados que por la funcién que desempefian
diferentes entidades privadas y de gobierno cuentan con am-
s conocimientos de ia materia; para lo cual se solicité infor-
2ion en el Registro de la Propiedad industrial.

B) De la Boleta:

A continuacion un ejemplar de {a boleta que contiene las
guntas formuladas, que incluimos tal como fue hecha a cada
revistado, para que quede documentada en el presente trabajo:

CUESTA DE OPINION

TRUCTIVO. Sirvase leer y responder las siguientes preguntas
1 la informacion que se proporciona para el efecto. En caso de
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discrepancia utilice el espacio en blanco para hacernos saber
comentarios y si le falta espacio sirvase escribir en la parte
atras. En la presente entrevista se utilizaran las siguientes de
minaciones abreviadas:

Convenio Centroamericano para ia Proteccion de la Propiedad

Industrial El Convenio
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad In- ‘
telectual relacionados con el Comercio (ADPIC 6 TRIPS) El Acuerdo

Convencién General Interamericana de Proteccién Marcaria y | Convencion

Comercial suscrita en Washington

Washington
Constitucion Politica de ta Repdblica de Guatemala La Constituci
Cadigo Civil C.C.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
1.-

El Articulo 7 del Convenio Centroamericano dispone q
“Marca es todo signo, palabra o combinacion de patabras
cualquier otro medio grafico o material, que por sus carz
teres especiales es susceptible de distinguir claramente |
productos, mercancias o servicios de una persona natura
juridica, de los productos, mercancias o servicios de

misma especie o clase, pero de diferente titular”, Esta ust
de acuerdo con el contenido dei concepto anterior?

Sl NO OPINION:

2.-

El articulo 8 del Convenio Centroamericano establece L
“El empleo y registro de marcas es facultativo y sélo se;
obligatorio cuando se trate de productos quimicos, farm:;
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céuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicio-
nados con substancias medicinales; pero el Poder u Orga-
nismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podra, para
que surta efectos dentro del respectivo territorio y por ra-
zones de interés publico, hacer extensiva esta obligacion a
otros productos, cualquiera que sea su naturaleza. ;Cree
usted que el uso de marcas registradas obligatoric es una
limitacion al libre comercio o esta de acuerdo con el conte-
nido de dicho articulo?

NO OPINION:

El articulo 24 del Convenio Centroamericano dispone que
“l.os derechos concedidos por el registro de una marca du-
raran diez afios, que podran ser renovados indefinidamente
por otros términos iguales, llenandose los requisitos que es-
tablece el presente Convenio. El término a que se refiere el
parrafo anterior se contara a partir de la fecha del corres-
pondiente registro”. Segun el articulo 18 del Acuerdo, ef re-
gistro iniciali de una marca de fabrica o de comercio es de
por lo menos siete ahos, aunque su renovacion es indefini-
da. ;Cree usted que si el Convenio Centroamericano esta-
blece proteccion de 10 afos, se ha superado adecuada-
mente el plazo a que obliga el Acuerdo?

NO OPINION:

El articulo 17 del Convenio establece: "La propiedad de una

marca se adquiere por el registro de la misma de conformi-

dad con el presente Convenio y se prueba con la Certifica-

cion de Registro, extendida por la autoridad competente™.
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Si

El articulo 24 dispone, "Los derechos concedidos por el re
gistro de una marca duraran diez afos, que podran ser re
novados indefinidamente por otros términos iguales, lie
nandose los requisitos que establece el presente Conve
nio...”, normas vigentes en Guatemala desde 1968. ¢ Est
usted de acuerdo con que el titular pierda su marca si n
cumple con renovarla cada nueve afios?

NO OPINION:

Si

Guatemala es miembro de la Organizacién Mundial del Cc
mercio (OMC) a partir del afio de 1995, por lo que debe ade
cuar su legislacion interna al Acuerdo ADPIC, que contien
disposiciones minimas para garantizar el derecho sobre |
propiedad intelectual. El articulo 19 dice: “Si para mantene
el registro se exige el uso, el registro sélo podra anuiars
después de un periodo ininterrumpido de tres afios com
minimo de faita de uso, a menos que el titular de la marca d
fabrica o de comercio demuestre que hubo para ello razc
nes validas basadas en la existencia de obstaculos a dich
uso. Se reconoceran como razones validas de falta de us
las circunstancias que surjan independientemente de 1
voluntad del titular de la marca y que constituyan un obsta
culo al uso de la misma, como las restricciones a la impor
tacion u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes |
servicios protegidos por la marca”. ;Esta usted de acuerd
en que la falta de uso de una marca, salvo impedimento jus
tificado, produzca la pérdida del registro?

NO OPINION:
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En el articulo 39, la Constitucion garantiza la propiedad pri-
vada como un derecho inherente a la persona humana. En
el articulo 43 del mismo cuerpo legal, reconoce la libertad
de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitacio-
nes que por motivos sociales o de interés nacional impon-
gan las leyes. En ese sentido se considera la pérdida de la
marca si no se cumple con su renovacion, asi como con su
uso, comoe limitaciones al derecho de propiedad. ;Esta us-
ted de acuerdo?

NO OPINION:

Segun el articulo 46 de la Constitucion, prevalecen sobre el
derecho interno las normas de derechos humanos conteni-
das en tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala, las que deben aplicarse directamente por los
o6rganos administrativos y Tribunales de la Republica. Los
tratados sobre propiedad intelectual tienen esa naturaleza.
La Ceonvencion de Washington dispone en su articuio 9, que
“el término para declarar abandonada una marca por falta
de uso sera el que determine la ley nacional, y en su defec-
to, sera de dos afos y un dia, a contar desde la fecha del
registro o deposito, si {a marca no ha sido nunca empieada,
o de un afio y un dia, si el abandono o falta de empleo tuvo
después de haber sido usada”. En un caso concreto de
abandono de una marca por falta de uso, ¢considera que

debe aplicarse la norma contenida en la Convencion de Wa-
shington?

NO OPINION:
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8.- El articulo 442 del C.C. dice: “Son bienes las cosas que s¢
o pueden ser objeto de apropiacion, y se clasifican en i
muebles y muebles”. En el articulo 451 se establece: “Sc
bienes muebles: ...60. Los derechos de autor o invent
comprendidos en la propiedad literaria, artistica e indu
trial”. El articulo 464 del C.C. dice “La propiedad es el der
cho de gozar y disponer de los bienes dentro de ias limit
ciones y con la observancia de las obligaciones que est
blecen las leyes”. La Constitucién en el articulo 39, garan:
za la propiedad privada, pero no define el concepto Propi
dad. Por otra parte, el articulo 31 del Convenio establec
“...las marcas se reputaran como bienes muebles.” La ma
ca como bien inmaterial representa un valor econdémico, p
lo que se puede afirmar que constituye un derecho de pr
piedad sui generis que tiene su titular, porgque se trata ¢
una propiedad especial con caracteristicas propias no as

milables al concepto tradicional de propiedad. ;Esta uste
de acuerdo?

S! NO OPINION:

Guatemaila, noviembre de 1996.-

3.- De la recabacién de datos:
Del 14 al 28 de noviembre de 1996 se realizé ei trabajo d
campo para conocer la opinion del grupo seleccionado, sobre ¢

tema de La Pérdida def Derecho de Marcas por el no uso. Se pas:
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n 50 boletas de las que se obtuvo respuesta de 38 entrevistados
abstencion de 12.

4.- De los resultados:

La Tabulacion de la informacion obtenida (sobre la base de
3 boletas recolectadas) dio los siguientes resultados:

regunta No. 1.-

n 95% de la muestra, esta de acuerdo con el concepto de Marca,
ontenido en el articulo 7 del Convenio Centroamericano para la
roteccién de la Propiedad Industrial. El 5% no esta de acuerdo,
orque consideran que debido a las caracteristicas especiales de
. Marca, dicho contenido debiera de ser mas amplio y especiali-
ado (marcas olfativas, sonoras, tridimensionales),

regunta No. 2.-

| 47% respondié que si esta de acuerdo con que el uso de marcas
:gistradas en forma obligatoria es una limitacion al libre comer-
l0; et 45% no esta de acuerdo con Ia respuesta anterior y el 8% no
pinoG.

regunta No. 3.-

| 82% de la muestra respondi6 que se ha superado el periodo de
roteccion de la marca a que obliga el ADPIC. E! 13% opind que la
roteccion no debiera de estar sujeta a un plazo, sino indefinida-
ente o en algunos casos que la renovacion fuera automatica. Un
Yo No Opind.
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Pregunta No. 4.-

El 68 % de la muestra respondié que esta de acuerdo en que el t
tular de la marca pierda su derecho por no renovacion, ya que es
to demuestra la falta de interés. No obstante consideraron 1 117
debe existir un periodo de gracia. El 26% opind que no esta d
acuerdo con el contenido del articulo 24 del Convenio o disposi
ciones similares, toda vez que consideran que la marca es un bie
mueble y por lo tanto es una propiedad absoluta. El 6% no opind.

Pregunta No. 5.-

El 71% de los encuestados estan de acuerdo en que se pierda €
derecho sobre la marca por falta de uso, en virtud de que dich:
falta de uso va en contra de la funcién de la marca. E! 29% no est:
de acuerdo debido a que consideran la marca un bien mueble. Uni
de los encuestados indicé que el propio Acuerdo establece la po
sibilidad de que se legisle en ese sentido, pero no obliga al uso.

Pregunta No. 6.-

El 47% opind que la pérdida del derecho sobre la marca por no re
novacion o falta de uso, es una fimitacién a un derecho adquirido
El 50% considera que no es una limitacion, sino que senciliamente
se esta cumpliendo con los requisitos legales propios de esta cla
se de bienes inmateriales. El 3% no opiné. Nétese que en otras
palabras, el 97% de los encuestados da por bien hecha Ia limita

cion al derecho adquirido o lo que es to mismo el cumplimiento cor
la norma que asi lo ordena.

Pregunta No. 7.-
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37% de los encuestados indicé que debe aplicarse la norma
ntenida en la Convencion de Washington toda vez que Guate-
iia es miembro y ese tratado esta vigente. Hubo un comentario
e agrego que si no se esta de acuerdo con la Convencion debe-
optarse por el mecanismo de denuncia. El 53% no esta de
uerdo en que se aplique la Convencion. Se comentd que lo que
daba era un conflicto de leyes. El 10% no emitié opinion. Se
nstaté que en algunos casos los encuestados no conocen lo su-
iente acerca de esta Tratado, por ejemplo: Que Guatemala es
embro de la misma y que esta vigente.

agunta No. 8.-

87% de los informantes esta de acuerdo que las marcas son
rnes inmateriales y que constituyen una propiedad especial con
racteristicas propias. El 10% considera que es un bien mueble
rque asi lo establece la ley. El 3% no emitid opinion.

5.- COROLARIO.-

Por su naturaleza juridica, la marca no se puede ubicar en
categoria de bien mueble; mas bien se le considera un bien in-
iterial producto del trabajo humano, que debe protegerse en ra-
n del valor econémico que representa. Existe una estructura
'mal en torno a ia regulacion juridica de la marca, por lo que se
ede afirmar que constituye un derecho de propiedad sui generis
ra su titular, porque se trata de una propiedad especial con ca-
teristicas propias no asimilables al concepto tradicional de
ypiedad. En tal virtud, el Estado puede limitar, de ia misma ma-
ra que limita el derecho a la marca misma por renovaciones
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constantes y sucesivas cada cierto periodo de tiempo, la pérdid
de los derechos si la marca no se usa, de ahi que no es cierto qu
ésta ultima limitaciéon sea inconstitucional porque, es precisamer
te para salvaguardar ia funcidon misma de fa marca como tal, qu
tal limitacion se impone.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-ONCLUSIONES:

1w

La Marca confiere a su titular un derecho de propiedad sui
generis, pues aunque algunos autores la consideran como
bien mueble, tiene caracteristicas especiales como signo
distintivo de la empresa, cuya funcién consiste en diferen-
ciar productos o servicios en una forma determinada, fija y
constante.

La funcién primordial de 1a marca como elemento distintivo
de laempresay a la vez de los productos o servicios que és-
ta brinda, implican su uso, para que el titular conserve su
derecho de exclusiva, pues en caso contrario, otro intere-
sado puede pedir su caducidad.

Segun la Legislacion Internacional, de aplicacién obligada
en los Estados signatarios, se deben establecer limitacio-
nes a las marcas que no se usan, una de las cuales es la
pérdida del derecho que asigna a su titular.

La pérdida del derecho sobre la marca por el no uso, como
limitacion al derecho de propiedad que la misma confiere a
su titular, no es inconstitucional, si previamente se han se-
guido los procedimientos establecidos en la ley para decla-
rar su caducidad.
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RECOMENDACIONES

1. Las Asambleas Legisiativas de los paises centroamericanos
no deben retrasar o denegar la aprobacién del articulo 3¢
del Protocoio de Modificacion al Convenio Centroamericant
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, pues la limita
cidén que el mismo impone a quien no usa la marca cuyo de
recho le ha sido reconocido, es plenamente legal y est:
acorde con los principios del derecho a la propiedad priva
da, que cada Constitucion Politica garantiza.
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