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Resumen

En el presente articulo especializado se desarrollo el tema de los medios
probatorios de la distintividad sobrevenida de las marcas en Guatemala,
encontrando la probleméatica en cuanto a que en la legislacion
guatemalteca se contempla la institucion juridica de la distintividad
sobrevenida o secondary meaning de las marcas en la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de
Guatemala; sin embargo, carece de la regulacion de un procedimiento
especifico para el anélisis de los casos, la determinacion de los medios
probatorios aceptables, asi como la valorizacion de los mismos de forma
expresa en los casos de la aplicacion de la adquisicion de caracter

distintivo a través de su uso.

Esta investigacion fue basada en los objetivos consistentes en el estudio y
determinacion de medios probatorios validos en Guatemala, asi como el
analisis del Derecho Marcario en Guatemala para poder comprender la
distintividad sobrevenida y su aplicacion en Guatemala. Este articulo
especializado fue desarrollado a través de un estudio monografico, por
medio del método deductivo; la relevancia del estudio y aplicacién de la
institucion juridica de la distintividad sobrevenida que ha sido
implementada dentro del marco juridico internacional y su
implementacion de una forma objetiva dentro de la legislacion
guatemalteca. Concluyendo que existe la necesidad que la legislacion



guatemalteca siga las tendencias adoptadas internacionalmente, en cuanto
a la aplicacion de la distintividad sobrevenida de las marcas, estableciendo
requisitos determinados para su aplicacion tales como el uso continuado,

establecimiento de un periodo de tiempo, territorialidad y alcance.

Palabras clave

Medios probatorios. Marcas. Derecho Marcario. Distintividad

sobrevenida. Distintividad adquirida.



Introduccion

La distintividad sobrevenida o secondary meaning, es una de las
Instituciones juridicas en el Derecho Marcario; cabe destacar que ésta
responde al desarrollo de la proteccion de la propiedad industrial en la
realidad de un mercado globalizado, a pesar de que en Guatemala se
establece en el articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto
nimero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, la
excepcion a las prohibiciones intrinsecas para la inscripcion de las marcas,
no desarrolla la institucion de la distintividad sobrevenida, los alcances de
su aplicacion, asi como la determinacion de los medios probatorios
idoneos para que el titular del presunto derecho pueda presentar con el

objeto de establecer la aptitud distintiva en los casos de su aplicacion.

La presente investigacion se desarrollara a través de un estudio
monografico, de conformidad con tres objetivos, los cuales se encontraran
desarrollados en cada subtitulo. EI primer objetivo sera estudiar los
medios probatorios validos en Guatemala y dentro del primer subtitulo, se
conceptualizaran los medios probatorios, su clasificacion, asi como la
valoracion de estos. El segundo objetivo consistira en analizar el Derecho
Marcario en Guatemala, dentro del segundo subtitulo, se establecera el
concepto de marcas, su clasificacion y la distintividad de éstas. El objetivo
final sera comprender la distintividad sobrevenida y su aplicacion en
Guatemala, por ello, en el tercer subtitulo se estudiard el origen de la



distintividad sobrevenida, su conceptualizacién, para obtener el analisis
de la aplicacion de la distintividad sobrevenida de las marcas, asi como
determinar los medios probatorios idoneos para comprobarla en

Guatemala.

En cuanto a la relevancia de la elaboracion de la presente investigacion,
se encontrard dentro de la proteccion de los derechos constitucionales,
entre ellos la libertad de industria y comercio en el pais, garantizando el
comercio y el desarrollo econdmico. Es necesario en el derecho marcario,
reducir la ambigiiedad dentro de la legislacion guatemalteca, en relacién
con la distintividad sobrevenida o secondary meaning, por lo que es
importante establecer un parametro objetivo para la determinacién de los
medios probatorios idoneos y la valorizacion de estos medios de prueba,
para determinar si una marca puede ser susceptible de la aplicacion de la
institucion juridica de la distintividad adquirida o secondary meaning por

el uso exclusivo y continuo dentro del mercado guatemalteco.



Medios probatorios de la distintividad sobrevenida de las

marcas en Guatemala

Medios probatorios en Guatemala

En el presente capitulo se desarrollan los medios probatorios en
Guatemala, definiendo los mismos, estableciendo sus clases, asi como el

establecimiento de la valoracion de la prueba en Guatemala.

Definicion de medios probatorios

Los medios probatorios son una de las instituciones juridicas
fundamentales para la aplicacion del derecho sustantivo, la cual ha sido
definida por los estudiosos del Derecho desde distintas acepciones, desde
un sentido meramente etimologico de la palabra prueba; también algunos
autores la han conceptualizado de forma objetiva o instrumental; es decir,
COmo un mero instrumento que dentro de un proceso, que puede ser
judicial o extrajudicial, se utiliza para la verificacion de las afirmaciones
a través de la confrontacion de los hechos alegados o controvertidos con
la realidad; y otros autores consideran a los medios probatorios desde un
punto de vista subjetivo, es decir desde el aspecto de la busqueda de un

resultado, en este sentido de la conviccion en la mente del juez.



El autor Sentis Melendo, citado en la obra de Rivera Morales (2011),
realizd un analisis etimologico “la palabra prueba proviene del vocablo
latin probationis, que proviente de probus que significa honesto, recto,
honrado, y del verbo probare que significa probar” (p. 27). En este
sentido, de acuerdo con la Real Academia Espafiola define a la palabra
prueba como “Justificacion de la verdad de los hechos controvertidos en
un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la
ley.” (Diccionario de la Lengua Espafiola, 2014, parr. 9). En términos
generales, a partir de la definicion de la palabra prueba desde su vocablo
en latin; es decir, desde el nacimiento del término prueba, éste se utiliza
como un sindnimo de honesto, recto, honrado, se considera que con esto
se verifica la veracidad de algo dentro de un proceso judicial. Se puede
establecer una base del caracter de la institucion juridica de los medios
probatorios; en este sentido, la acepcion de prueba se sintetiza como un
simple instrumento para la busqueda del establecimiento si un hecho es
verdadero dentro de un juicio, en riguroso cumplimiento de los requisitos

y procedimientos de la ley.

Los medios probatorios de una forma instrumental, segun el italiano
Carnelutti citado por el autor Devis Echandia, (1970), los define como:
Son asi un instrumento elemental, no tanto del proceso como del derecho, y no tanto del

proceso de conocimiento como del proceso en general; sin ellas el noventa y nueve por ciento
de las veces, el derecho no podria alcanzar su finalidad (p. 14).



De manera que los medios probatorios, desde un &mbito instrumental son
el vehiculo o recursos esenciales para los procesos de Derecho en general,
y que sin estos seria imposible que los procesos puedan llegar a su
objetivo. Desde el punto de vista instrumental, los medios probatorios son
los instrumentos para la bldsqueda de la certeza juridica dentro de un
ordenamiento juridico. Constituyen los fundamentos objetivos a través de
los que se dan a conocer ante una autoridad competente los hechos, asi
como las pretensiones que con ellos se desean comprobar; de esta forma
crear conviccion en la autoridad a través de la ldgica juridica, y que la
autoridad pueda realizar una verdadera interpretacion y la aplicacion del
Derecho encaminadas a una realidad y de esta forma compensar aquellas

lagunas 0 ambigliedades que las leyes puedan contener.

Dentro de la conceptualizacion de los medios de prueba, también se puede
definir desde un sentido meramente subjetivo, en consecuencia, desde un
punto de vista de la finalidad. Se enfoca esta definicion desde la finalidad
de los medios probatorios, que son el resultado de la actividad probatoria;
es decir, el resultado después del proceso mental mediante el cual se busca
la conviccion que se produce en la mente de la autoridad administrativa o
judicial. La finalidad elemental de los medios de prueba es el resultado de
la confrontacion de la hipdtesis a través de la presentacion de argumentos
0 razonamientos de las presunciones y vinculaciones juridicas, por medio
de procedimiento cognoscitivo estructurado y comprobable, basados en

las maximas de la experiencia sobre los hechos controvertidos o dudosos.
3



El autor Pacheco Samayoa (2017), conceptualiza a los medios probatorios

como:

Conjunto de circunstancias que vienen siendo huellas, vestigios y rastros dejados por la
realizacion de un hecho, que se materializan y se recolectan mediante la investigacion y
averiguacion, para luego convertirse en medios y formas que legalmente sean incorporadas
aunaactuacion judicial o no, y asi formar una tesis de los hechos que se reconstruyen a través
de tal actuacion, tesis que el encargado de dicha actuacion, ya sea el juez o arbitro, estudie,
valore y posteriormente le dé la calidad de certeza (p. 13).
En conclusion, los medios de prueba son los elementos instrumentales de
indole material, estos son presentados y argumentados para la
comprobacion de las pretensiones, los cuales deben ser incorporados a
traves de los medios legales y cuya finalidad es la conviccion de la
autoridad judicial o extrajudicial, a traves de la representacion de los
hechos controvertidos para que de esta forma puedan analizar, valorizar
los medios probatorios obtenidos a traves del proceso de investigacion y
posteriormente con este proceso por parte de la autoridad se pronuncie
sobre el asunto, siempre en resguardo al cumplimiento de la regulacion
vigente, de esta manera crear certeza juridica; es decir, seguridad de los

habitantes en las instituciones juridicas y en las mismas autoridades.

La teoria general de la prueba, introduce la relevancia de los medios
probatorios como indispensables dentro de la aplicacion del derecho
sustantivo en cualquiera de los procesos. Adicionalmente a ser una forma

de hacer llegar a una conclusion légica juridica a los 6rganos judiciales o



extrajudiciales. En sintesis, se considera que los uUnicos medios
probatorios aceptables, y verificables son aquellos que establecen una
relacion logica con los hechos afirmados o controvertidos, siendo la
relevancia el proposito intrinseco con el que una de las partes prepara e
incorpora los recursos al proceso para poder producir que el juzgador
forme un razonamiento hipotético para obtener la pretension que fue

solicitada.

En el ambito marcario, el autor Villamizar Villar (2008), explica:

La inseguridad juridica es provocada por la incertidumbre y la excesiva subjetividad del
fallador —no por mala fe— (...) Cada ente domina criterios de apreciacién, procedimiento
y patrones probatorios y de fallo diferentes y subjetivos en cuanto a la similitud de marcas;
la doctrina los entiende principalmente como fendmenos de distintividad, e induccién a error
(p. 283).
En conclusidn, es necesario regular de forma objetiva y precisa los medios
probatorios en materia del Derecho Marcario, con el objetivo de fortalecer
los procesos e instituciones juridicas de certeza juridica. Los medios
probatorios, son los instrumentos mediante los cuales se busca establecer
la conviccion de la autoridad administrativa o judicial, por medio de un
método practico-objetivo; es decir, que se realiza un procedimiento
cognoscitivo basado en los medios de prueba incorporados al proceso, la
experiencia y guardando los principios propios correspondientes al area
del Derecho Marcario, como lo es la especialidad y la bldsqueda de la
uniformidad de la normativa juridica en un nivel internacional, ya que los

derechos de propiedad industrial deben ser protegidos de manera
5



homogeénea, con la finalidad de obtener un resultado objetivo juridico,
tomando en cuenta el contexto juridico-comercial de los hechos

establecidos por el solicitante.

Clases de medios probatorios

De acuerdo con la doctrina y diferentes autores proponen diversas
clasificaciones de los medios probatorios dependiendo de la acepcion que
conceptualiza cada uno de los autores. Dentro de las clases de medios
probatorios se pueden enumerar las siguientes: desde un punto de vista
estructural o naturaleza, se pueden distinguir los medios personales, reales
0 materiales; a partir de la funcion que desempefan, entre estos se
encuentran pruebas histéricas y criticas; segun su finalidad, categorizadas
en pruebas de cargo y descargo; desde el grado o categoria, es decir
principales y accesorias 0 supletorias; a partir de su objeto, directos e
indirectos; también podrian clasificarse en reales y circunstanciales,

sumarios y contradichos, simples y compuestos o complejos.

Desde un punto de vista estructural o naturaleza, esta division provee una
vision mas estatica, este punto de vista se puede subdividir en medios
personales, los cuales refieren al producto de una actividad humana y este
producto debe establecerse por las personas que forman parte del proceso
judicial o extrajudicial, dentro de estas personas se encuentran las partes

a traves de la declaracion de parte, los testigos prestando su declaracion



testimonial, los peritos con la presentacion de peritajes, inclusive el juez
con la inspeccién judicial; mientras que los medios reales o materiales se
tata de los medios que resultan, son demostrativos de un hecho, en esta
clase se engloban los documentos, fotografias, grabaciones, planos,

huellas y objetos de cualquier naturaleza.

También a partir de su funcion, se encuentran divididos en pruebas
historicas, las cuales cuentan con la funcion meramente representativa o
reproductiva de los hechos que se deben probar, con las que la autoridad
debe hacer una actividad histérica para hacer una recreacion de los hechos
que se desean probar, en ésta predomina la percepcion de la autoridad para
verificar la veracidad de la representacion. Por el contrario, los medios de
prueba criticos, su funcién no es representativa de un hecho, tienen una
funcion dialéctica; en consecuencia, la autoridad que tiene en
conocimiento un asunto controvertido formula un juicio, es decir que
infiere la existencia o inexistencia de un hecho, en este &mbito los medios

de prueba establecidos son las presunciones tanto humanas como legales.

Los medios de prueba pueden ir en la busqueda de dos finalidades: la
primera satisfacer la carga que recae sobre ella; en este sentido, es decir
que es la prueba presentada por una de las partes del proceso para hacer
valer los hechos presentados, estos pueden ser presentados por el
demandante o por la contraparte, con base en esta finalidad se denominan

pruebas de cargo; y la segunda finalidad, es desvirtuar la validez de los

7



medios de prueba presentados en su contra, es decir desvirtuar los medios
que buscan probar que los hechos afirmados por la contraparte en su
pretension, a estos medios se les denomina como pruebas de descargo.
Por ello, se determina que ambas partes de un proceso pueden presentar
los dos tipos de medios probatorios sobre un mismo hecho dependiendo
de la finalidad, de cargo para afirmar o probar de un hecho controvertido

0 bien para contradecir los hechos alegados por la contraparte.

Los medios probatorios se clasifican segun su jerarquia o su grado, desde
este punto de vista se dividen en principales o también Ilamados de primer
grado, que son todos aquellos recursos o instrumentos que se vinculan
intimamente con el hecho principal del proceso; es decir, que de manera
directa se relacionan con el fondo del asunto. Subsecuentemente, los
medios de prueba accesorios, supletorios o también denominados de
segundo grado, unicamente tienen valor cuando no existen pruebas
principales; es decir que en virtud de la falta de las pruebas de primer
grado son presentados de forma suplementaria, por lo tanto, también se
pueden conceptualizar como los medios no relacionados con los hechos,

sino vinculados con otra prueba.

Adicionalmente, a partir de su objeto, se encuentran los medios de prueba
directos o inmediatos que son los medios a traves de los cuales la
autoridad de forma directa verifica un hecho u objeto, que ha sido

presentado como prueba dentro del proceso y se encuentra unificado con

8



el asunto principal; el medio probatorio directo por excelencia es la
inspeccion judicial en donde la autoridad percibe personalmente un hecho
y objeto. A diferencia, los medios de prueba indirectos o mediatos son los
medios que se obtienen por medio del sujeto que percibié un hecho que,
aungue no es el hecho principal es relevante y éste produce en la autoridad
el proceso cognitivo de deducir o inducir los hechos que desea probar con
la operacion logico-juridica por medio del juez, dentro de estos medios se
encuentran la confesion, el testimonio, los documentos, informes

cientificos.

Algunos autores también clasifican los medios de prueba en reales y
circunstanciales, los medios de prueba reales, refiriéndose a los objetos
presentados dentro de un proceso y que pueden ser percibidos por parte
de la autoridad, en estas pruebas encuadran las pruebas documentales,
fotografias, grabaciones y objetos. A diferencia de los antes mencionados,
los medios de prueba circunstanciales son los medios de caracter
discrecional y son aquellos enunciados o afirmaciones sobre el hecho
principal, se considera que es una prueba indirecta. Debido a que las
pruebas circunstanciales son circunstancias inferidas, pueden conllevar a
la obtencion de una resolucidn final inconsistente o contradictoria, ya que
en estos casos la autoridad tiene una facultad de valorar los hechos

derivados o secundarios, de una forma incierta y subjetiva.



Determinados a partir de la oportunidad 0 momento en que se producen,
los medios de pruebas se pueden distinguir a partir del acto en que se
desarrollan los mimos; en este sentido, se pueden distinguir las pruebas
preconstituidas, que son todos aquellos medios que existian previo a la
presentacion del asunto controvertido; es decir, que no han surgido con
intencion de utilizarse en un proceso, dentro de esta division se encuentran
los documentos, huellas. Mientras tanto, de las pruebas por construir que
se originan posteriormente al planteamiento de un proceso, estos surgen
con la intencién de demostrar un hecho afirmado dentro del proceso; en
esta clase de pruebas se encuentran las declaraciones de partes y de
testigos, asi como los dictamenes de expertos, e inspecciones judiciales.
Es decir, las preconstituidas existian previo a plantear el proceso y las por

construir nacen con la presentacion del proceso.

Adicionalmente, se pueden dividir los medios de prueba en positivos y
negativos; siendo los primeros los medios de prueba positivos que tienen
el proposito de verificar la veracidad de las afirmaciones de los hechos o
los enunciados presentados; es decir, que estan directamente relacionados
con la realidad que sustentan y justifican al encubrirla con hechos. Y por
otra parte los segundos, las pruebas negativas o también denominados
contrapruebas, buscan directamente determinar que un enunciado o hecho
es falso o que contiene falacias, ya que su objetivo principal es contradecir
los medios probatorios presentados por la contraparte para obtener el

resultado que se pretende.
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Dentro de la legislacion guatemalteca en materia del Derecho Marcario,
tal como lo establece la Ley de Propiedad Industrial, en el articulo 215,
de forma supletoria se aplicaran la Ley del Organismo Judicial, Decreto
numero 2-89 emitido por el Congreso de la Republica de Guatemala y el
Cadigo de Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley nimero 107 emitido
por Enrique Peralta Azurdia como jefe de gobierno de la Republica de
Guatemala. En el articulo 128 se establecen diversos medios de prueba
que se pueden presentar en los procesos, los que se detallan “son medios
de prueba: 1. Declaracion de las partes. 2. Declaracion de testigos. 3.
Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6.
Medios Cientificos de prueba. 7. Presunciones” (Codigo Procesal Civil y
Mercantil, 1963).

En relacion con las pruebas documentales, Pacheco Samayoa (2017),

establece que:

Las pruebas escritas 0 documentales se han venido usando desde la Edad Media, con el fin
de dar certeza a las transacciones que se realizaban, todo encaminado por el creciente
comercio Yy relaciones mercantiles que empezaron a crecer mas con el paso del tiempo (p.
57).
En consideracion con lo establecido por el autor, se verifica que las
pruebas documentales o escritas son uno de los medios probatorios mas
antiguos dentro del ordenamiento juridico, los cuales respondian al
desarrollo que a raiz de la actividad comercial y del nacimiento de las

nuevas relaciones socio-comerciales incrementaron y evolucionaron a
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partir de la Edad Media. La importancia que este medio probatorio ha
tenido se ve reflejado en el valor que en la actualidad le brinda la
legislacion guatemalteca, en la cual se le da un caracter de plena prueba
la cual ésta se encuentra respaldada; es decir, cuando los documentos se
encuentran legalizados o reconocidos por la fe pudblica de algun

funcionario publico o notario debidamente autorizado.

Los medios probatorios documentales, se definen como los medios de
prueba, los cuales se tiene la posibilidad de ser reproducidos de forma
fisica, que por su intrinseca naturaleza juridica de un bien mueble se
pueden movilizar de lugar sin ser alterada su integridad, con el fin que se
pueda presentar dentro de un proceso ante la autoridad de forma directa.
Estos documentos consisten en documentos, fotografias, fotocopias,
informes, cartas, libros de contabilidad. Estos medios de prueba pueden
dividirse segun la persona que los emite en documentos privados o
documentos publicos. Esta prueba responde al principio de adquisicion
procesal, es decir que la prueba esta al servicio del proceso y no de la parte

quien lo presenta.

Los documentos privados son aquellos que han sido redactados entre
personas individuales. Mientras tanto, los documentos publicos son todos
aquellos redactados por una persona en su funcion publica. El articulo 186

establece:
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Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado publico en ejercicio
de su cargo, producen fe y hacen plena prueba (...) asi como los documentos privados (...)
firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. (...) Los
documentos privados solo surtirdn efectos frente a terceros, desde la fecha en que hubieren
sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario (Codigo Procesal Civil y
Mercantil, 1963).
En sintesis, la legislacion guatemalteca acepta la presentacion de los dos
tipos de documentos privados y publicos; sin embargo, dota a los
documentos publicos de una validez inmediata a su emisién u otorgacion,
derivado de la fe pdblica administrativa de la cual estan investidos los
empleados puablicos, funcionarios puablicos, como autoridades
administrativas, asi como los notarios con la fe publica notarial que
ostentan. Mientras que, los documentos privados seran aceptados dentro
de un proceso, pero deberan ser redargliidos de validez Unicamente
después de su reconocimiento por una persona con fe puablica, la cual
puede ser otorgada por un juez o notario. Ambos tipos de documentos
privados y publicos, pueden ser impugnados posterior a un proceso
judicial en la via incidental, en donde se discutira la falsedad total o parcial

del documento.

Las pruebas periciales, son los medios otorgados por una persona gue se
considera un experto o especialista por tener un nivel académico avanzado
y especializado, asi como una amplia experiencia en una ciencia, arte,
oficio, industria 0 materia, calificando a la persona como una autoridad

en su area de especialidad, esta clase de pruebas responden a la necesidad
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de un conocimiento especializado o con grandes conocimientos en una
materia y que el juez requiera un apoyo para comprender y analizar los
hechos controvertidos. Las pruebas periciales son presentadas por escrito
por medio de un dictamen, el cual debe ser legalizado o ratificado ante el
tribunal, adicional las partes o el juez podran solicitar las aclaraciones

pertinentes por falta de claridad o exactitud.

En la legislacion guatemalteca, la prueba pericial por excelencia es el

dictamen de expertos, fundamentado en el articulo 164:

Proposicion de la prueba. La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresara en su
solicitud con claridad y precision los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. El juez
oird por dos dias a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud agregando nuevos
puntos o impugnando los propuesto (Codigo Procesal Civil y Mercantil, 1963).
En este sentido, el dictamen de expertos es en Guatemala la prueba de
caracter pericial principal regulado. Este medio probatorio puede ser
propuesto por cualquiera de las partes dentro del proceso, la parte que
proponga este medio de prueba esta obligado a establecer especificamente
dentro de su solicitud de forma clara y especifica sobre qué asuntos se
tratara el dictamen que debera emitir el experto; asi mismo la contraparte
puede verificar la solicitud y en ese marco pronunciarse ante el juez, en
relacion a cuales son los asuntos de los que trataran el dictamen de experto
y puede solicitar su modificacién, ya sea adicionando asuntos u

oponiéndose a los asuntos propuestos por la otra parte.
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Tal como establecen los distintos articulos contemplados en la Seccion
Cuarta del Capitulo V del Codigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley
107, (1963):

La prueba de dictamen de expertos, cada una de las partes puede designar un experto y el
juez un tercero, cuando existe discrepancia entre las partes. Los cargos de expertos deben
discernirse por el juez, posterior a la designacion por las partes y cada parte cubrira los
honorarios del experto que nombro y si hay un tercero se cubrird por ambos. Los expertos
rendiran su dictamen por escrito con legalizacion de firma o ratificado ante el tribunal en
plazo determinado por el juez, sobre los puntos fijados en el auto de recepcion de la prueba,
sobre el dictamen presentado el juez podra pedir aclaraciones a solicitud de parte o de oficio.
Basado en la sana critica el juez tendra la libertad de formar su libre conviccion sobre el
dictamen de experto (Articulos 164-171).
El reconocimiento judicial, es una prueba privilegiada; esto quiere decir
que puede ser solicitada en cualquier estado del proceso, su principal
finalidad es la verificacion por parte del juez de forma personal para que,
por medio de sus propios sentidos, compruebe un hecho controvertido en
el proceso. Por medio de una percepcion directa del juez, el
reconocimiento judicial puede recaer en personas, lugares y cosas,
siempre que se encuentren relacionadas con el fondo del asunto del
proceso. En este medio de prueba prevalece el principio de inmediacién
procesal, dado que requiere la presencia del juzgador de forma personal

en la realizacion de la diligencia de reconocimiento judicial.

En Guatemala, se encuentra regulado el reconocimiento judicial en la
Seccion Quinta del Capitulo V del Codigo Procesal Civil y Mercantil,
Decreto Ley 107 (1963):
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(...) podra ser solicitada en cualquier momento antes de la vista, a peticion de oficio 0 a
peticion parte, el juez dispondra con tres dias de anticipacion del dia y hora para realizarse.
En el momento de la diligencia del reconocimiento, el juez podra ser acompafiado por el
secretario, las partes con sus abogados, testigos, peritos, y otros asistentes, en dicho acto
podrén los peritos exponer sus observaciones, si estas fueran requeridas. De esta diligencia
el juez emitir4 un acta de todo lo acaecido durante este acto, esta acta debera ser firmada por
el juez y por todos los asistentes que quieran firmarla (articulos 172-176).
Los medios de prueba orales se presentan de forma verbal ante el
juzgador. En este sentido una persona fisica, la cual puede ser una de las
partes o bien un testigo se presenta ante el juez y a viva voz realizan una
declaracion de los hechos, asi mismo responden a un interrogatorio.
Dentro de las pruebas orales se pueden encuadrar las declaraciones de
parte y las declaraciones de testigos, en ambas prevalecen los principios
procesales de oralidad, ya que la parte o el testigo se expresa de forma
verbal y prevalece el principio de inmediacion judicial, dado que en este
acto el juez debe encontrarse presente y recibirda de forma directa e
inmediata las declaraciones, afirmaciones, asi como las respuestas a las

preguntas previamente aprobadas por él.

La declaracidn de parte se encuentra regulada en la Seccién Segunda del
Capitulo V del Cdédigo Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107,
(1963):

Este medio de prueba todo litigante esta obligado a declarar, el juez cita a absolver de las
posiciones, que son los cuestionamientos sobre los cuales versaran sobre hechos personales
0 que le consten, se redactan con claridad y precision y en sentido afirmativo, la falta de
presentacion tendra el efecto de ser declarado confeso. El absolvente se encuentra obligado
a responder de forma personal, a excepcién de que cuente con un mandatario con facultades
suficientes para absolver, en el momento del interrogatorio las respuestas deben ser
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afirmativas o negativas, adicional a las preguntas establecidas en el pliego de posiciones
podran adicionarse preguntas que el juez calificara. La confesion legal producira plena prueba
(articulos 130-141).
Otro de los medios de conviccion contemplados en la normativa juridica
guatemalteca y que es parte importante en el tramite de un proceso, para
ayudar al juez a conformar una conviccion clara sobre los hechos a

discutir.

Asimismo, la declaracién de testigos se encuentra regulada en la Seccion
Tercera del Capitulo V del Cadigo Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley
107, (1963):

El testigo es una persona a quien le constan hechos, los testigos tienen obligacion de declarar,
cada parte podra presentar hasta cinco testigos sobre cada hecho, estos testigos deben cumplir
con ciertas calidades para poder comparecer. Dentro de la diligencia se realiza un
interrogatorio, en el cual las preguntas deben ser claras y precisas para que el testigo dé
respuestas concretas, sobre lo declarado se podran formular repreguntas, si durante la
diligencia los testigos dan declaraciones contradictorias de un mismo hecho podran ser
confrontadas mediante el careo. Esta prueba debera ser valorada segun las reglas de la sana
critica (articulos 142-163).

Al igual que en la declaracion de parte, la declaracion testimonial también
resulta importante y oportuna dentro de todo tipo de proceso judicial,

puesto que se abre la oportunidad de apoyar o contradecir lo manifestado

por las partes procesales.

Medios cientificos de prueba, dentro de la legislacion guatemalteca se
fundamentan en la Seccion Séptima del Capitulo V del Codigo Procesal

Civil y Mercantil Decreto Ley 107, (1963):
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Estos medios de prueba sirven para establecer si un hecho puede o no realizarse de
determinado modo, para proceder a la reconstruccion de éste, son obtenidos por medios
cientificamente reconocidos; es decir que requieren la intervencién de una persona
especializada en la materia, técnicas y procesos cientificos para la obtencion de la prueba.
Las pruebas cientificas engloban la obtencion de radiografias, radioscopias, analisis
hematoldgicos, bacterioldgicos, producciones fotograficas, registros dactiloscopicos y
fonograficos, comunicaciones telegraficas, cablegraficas y telefonicas (articulos 191-193).
Con relacion a este tipo de medios probatorios, se utilizan normalmente
para auxiliar a los otros tipos de prueba, ya que esclarecen el conocimiento

del juez para averiguar la verdad dentro de un proceso judicial.

Las presunciones, son medios probatorios circunstanciales de caracter
discrecional. La Real Academia Espariola define a la palabra presuncion
como “Accidn y efecto de presumir. Hecho que la ley tiene por cierto sin
necesidad de que sea probado. Presuncion que la ley mantiene mientras
no se produzca prueba en contrario” (Diccionario de la lengua espaiiola,
2014, parr. 2) Desde el punto de vista idiomatico de la palabra presuncion,
se infiere que las presunciones no son objetos que se presentan ante la
autoridad judicial, en su lugar son hechos juridicos que se consideran ipso
jure; es decir, que surten sus efectos, y que proceden de la consecuencia

juridica por virtud de pleno derecho.

En la legislacion guatemalteca se regulan dos tipos de presunciones: las
presunciones legales y las presunciones humanas. En la Seccion Octava
del Capitulo V del Codigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107
(1963), se regula:
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a) presunciones legales o de derecho, estdn no admiten prueba en contrario. Son admisibles
todos los medios de prueba cuando no exista precepto que lo sefiale taxativamente; y, b)
presunciones humanas, son aquéllas que solo producen prueba si es consecuencia directa,
precisa y l6gicamente deducida de un hecho comprobado... (articulos 194 y 195).
El resultado de las legales es presentar indicios, entretanto las humanas,
se producen a través de un proceso cognoscitivo, el cual versa en el
entendimiento de las normativas para la inferencia de conclusiones por

medio del razonamiento juridico.

Valoracion de la prueba en Guatemala

En cuanto a la valoracion de la prueba, el autor Ovalle Favela (2012),

define la valoracion de la prueba de la forma siguiente:

La apreciacién o valoracion de las pruebas es la operacion que realiza el juzgador con objeto
de determinar la fuerza probatoria de cada uno de los medios practicados en el proceso. Se
trata de la operacion por la cual el juez decide el valor de cada uno de los medios de prueba
desahogados (p. 176).
Existen varios sistemas de valoracion de la prueba, como el sistema de la
prueba legal, la libre conviccion y la sana critica. En este sentido en
Guatemala, la ley establece al juzgador qué valor se le debe dar a cierto
medio de prueba, tal como lo establece el articulo 139 para la declaracion
de parte y el articulo 186, en relacidn con la prueba documental, ambos

regulados en el Cdodigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107,
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Para el autor Pacheco Samayoa (2017), este sistema legal se basa en:

(...)en presupuestos y valores preestablecidos que en algunos casos los legisladores y juristas
les daban a determinados medios de prueba o bien a todos, entonces el juez pasaba de ser un
ente racional que decidia sobre los hechos, a sumar basicamente los valores que tenia cada
prueba, tanto positivos y negativos, para después dictar un resultado matematico (p. 36).
En otras palabras, la valoracion de la prueba se centra en la actividad del
juzgador a través de la cual le otorga un valor a cada uno de los medios
probatorios y, en consecuencia, por medio de una operacion mental llega

a conclusiones y emite una resolucion.

En relacion con el sistema de valoracion de la prueba de la libre

conviccion, el autor Gordillo Galindo (2013), define a este sistema:

(...) Sistema de valoracion el juez puede razonar si apoyarse en la prueba que el proceso

presenta al juez. El juez adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos,

fuera de la prueba de autos e inclusive en contra de la prueba de autos (p. 172).
En el caso del sistema de la libre conviccidn, en la legislacion
guatemalteca en materia del Derecho Procesal Civil y Mercantil, no se
encuentra regulada la aplicacion de este sistema por que le daria al juez la
libertad de poder realizar una apreciacion de una forma personal de los
medios de prueba presentados en el proceso y esto llevaria a que la
resolucion fuera emitida subjetivamente y basada en creencias propias del

juzgador.
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El fundamento del anterior sistema se encuentra regulado en el articulo

127, ultimo parrafo:

(...) Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciaran el mérito de las pruebas de
acuerdo con las reglas de la sana critica. Desecharan en el momento de dictar sentencia,
las pruebas que no se ajusten a los puntos de hechos expuestos en la demanda y su
contestacién (Cddigo Procesal Civil y Mercantil, 1963).
Es decir, que el sistema de la sana critica es la unién de los sistemas de
prueba legal y libre conviccion, de esta forma tener un resultado dotado
de una mayor objetividad, basados en la légica juridica. En sintesis, la
legislacion guatemalteca utiliza el sistema de la sana critica, el cual es un
sistema ecléctico, en este sentido este sistema se basa en la logica juridica
y en las maximas de la experiencia, tal como lo establece el principio
doctrinario iura novit curia, el cual hace relacion a que el juez es un
conocedor del Derecho, la valorizacion de los medios probatorios
presentados dentro de un proceso y la conclusién procedente en la
experiencia, cuya observacion se han inducido y que pretende tener

validez.

El Derecho marcario en Guatemala

En el presente subtitulo se estudiara el Derecho a la Propiedad Intelectual,
en especifico el derecho marcario en Guatemala, la conceptualizacion de
la marca, se estudiaréa la clasificacion de las marcas y la comprension de

la distintividad de las marcas.
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Con respecto a la propiedad intelectual, el autor Sherwood (1995), define
“La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas,
invenciones y expresion creativa. Son esencialmente el resultado de la
actividad privada. Segundo, la disposicion publica de otorgar el caracter
propiedad a esas invenciones y expresiones” (p. 23). En este sentido,
dentro de la conceptualizacion de propiedad intelectual, se pueden
encontrar dos aspectos; por una parte, el producto de la creacion y
creatividad del intelecto humano en las diferentes areas artisticas,
literarias, industriales y cientificas y, por otra parte, un ambito publico
cuyo objetivo es la proteccion de los productos del intelecto humano y los
derechos de sus creadores, fomentando la creatividad e innovacion en la

busqueda del desarrollo econémico.

La propiedad intelectual engloba dos ramas: la primera, los derechos de
autor y derechos conexos y la segunda, la propiedad industrial. Los
derechos de autor y los derechos conexos, esta rama relacionada con las
obras de caracter literario como libros, asi como obras artisticas como
pinturas, esculturas, también obras informaticas tales como programas
informéticos y bases de datos informaticas, y derechos conexos como
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y otros relacionados. Mientras
que, la propiedad industrial se relaciona especificamente a la industria y
el comercio, en esta rama se ubican los signos distintivos tales como:
marcas, nombres comerciales, sefiales de publicidad, denominacién de

origen, indicacion geogréafica; adicionalmente, de caracter cientifico con
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aplicacion industrial como las invenciones, disefios industriales y modelos
de utilidad.

De acuerdo con el articulo 1 del Convenio de Paris (1883), se establece el

ambito de la propiedad industrial:

(...) 2) La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion,
los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal. 3) La propiedad
industrial se entiende en su acepcion mas amplia y se aplica no s6lo a la industria y al
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas
de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas...
En virtud de lo anterior, se concluye que el Derecho de la Propiedad
Intelectual es el area del derecho privado, el cual se compone por
doctrinas, principios, instituciones juridicas y normas legales nacionales
e internacionales que regulan lo relacionado con los bienes de naturaleza
intangible o inmaterial, producto de la inteligencia, creatividad y trabajo
del intelecto humano, asi como la proteccion juridica de los bienes de
propiedad intelectual y los derechos que le asisten a sus creadores y
titulares; los cuales pueden clasificarse en dos: los derechos de autor y
derechos conexos, siendo estos las obras relacionadas con lo creativo,
artistico, literario, de caracter informatico y lo relacionado con estas
categorias; en contraposicion, la propiedad industrial hace referencia a las
creaciones relacionadas con las industrias como la industria de alimentos,

farmacéutica, agricola y otras, el comercio y los productos.

23



En virtud de su naturaleza juridica, la propiedad intelectual se puede
dividir segun el sujeto, el objeto y el contenido. Desde el punto de vista
del sujeto, se enfoca que la propiedad intelectual es una obra producto del
intelecto humano, por ende, es un derecho inherente a la persona, se
relaciona intrinsicamente con la personalidad del autor, compositor,
inventor, o titular del derecho. Con base en su objeto, la naturaleza se
relaciona con el producto realizado por el intelecto humano, el cual es
susceptible de ser divulgado, reproducido o evidenciado, tales como
libros, pinturas, esculturas, canciones, composiciones, inventos, disefios
industriales y signos distintivos. Concerniente al contenido, esta
naturaleza se relaciona con el fin que garantiza; es decir, los derechos
derivados de los bienes intangibles, por ejemplo, los derechos morales, de

exclusividad y patrimoniales derivados de estos.

En consecuencia, de lo anteriormente establecido el Derecho Marcario, al
analizar esta area del Derecho desde el punto de vista de la naturaleza
juridica de sus elementos, relacionado con el sujeto se relaciona con el
titular del producto de la creatividad y trabajo intelectual, las cuales son
intrinsecas a los titulares; siendo el objeto de esta materia las marcas, las
cuales pueden ser divulgadas, reproducidas o evidenciadas por cualquier
medio grafico, auditivo, visual u otros similares; derivado del contenido
de las marcas, la finalidad que garantiza a los derechos derivados del
registro de las marcas, tales como el derecho al uso exclusivo, derecho de

oposicion frente a terceros, y el derecho de la explotacion patrimonial.
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Segun Masouye, citado por el autor Rangel Medina (1979), en el libro

Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, establece que:

El conjunto de las obras de los autores de un pais refleja el alma de la nacion... Si la
proteccion no existe, el patrimonio cultural sera escaso y no se desarrollaran las artes. Todo
pais que desee estimular e inspirar a sus propios autores, con el fin de crear tal patrimonio
cultural nacional debera conceder una proteccion efectiva al derecho de autor (p. 91).
La propiedad intelectual tiene una importancia desde el ambito social,
cultural y econémico. Las creaciones derivadas de la actividad intelectual
son vitales para el progreso y desarrollo de los seres humanos en sociedad,
COMO Seres que se encuentran en una evolucién constante, es través del
Derecho de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es la proteccion de los
sujetos y objetos de propiedad intelectual, que se incentiva a la produccion
y realizacion de nuevos productos, obras e invenciones; lo que resulta en
el mejoramiento de los rasgos culturales en una sociedad, tales como la
intelectualidad, la creatividad, la espiritualidad en bldsqueda de proyectar
un bienestar social y el desarrollo econdmico a través del fortalecimiento
de las industrias, el progreso cientifico y tecnoldgico y la generacion de

competencia en un mercado globalizado como el actual.

La propiedad intelectual es tan antigua como el ser humano, dado su
cardcter intangible, aungue sin reconocimiento, registro o proteccion,
porque la evolucion de la propiedad intelectual nace con la creatividad y
productos del intelecto humano. El primer antecedente de una legislacion

en materia de propiedad intelectual se puede encontrar en Venencia, con
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la Ley General de Patentes de 1474, en la cual se obligaba a los inventores
aregistrar los inventos y prohibia reproducir el invento sin consentimiento
del inventor. Mientras tanto, en Estados Unidos de América se enmendo
la Constitucion de los Estados Unidos de América y en esta reforma se
adiciond el “Bill of Rights o Carta de Derechos de los Estados Unidos”
(1791), en la cual se establecia “Promover el progreso de la ciencia y las
artes Utiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores los

derechos exclusivos a sus respectivos escritos y descubrimientos”.

En el ambito de Derechos de Autor, el primer antecedente histérico, inicia
en la cultura romana, la cual respetaba los derechos morales del autor,
dado que éste era el Unico que podia disponer de la publicacion. Una de
las primeras normativas fue en Inglaterra, en 1710 con “Status of Queen
Anne o Estatuto de la Reina Ana”” en donde se reconocian los derechos de
autor, la cual buscaba eliminar los monopolios de las imprentas y otorgaba
una proteccion de 14 afios, renovable durante la vida del autor. Tal como
lo determinaba su preambulo, su objetivo era: “Acto de fomento del
aprendizaje mediante la entrega de los ejemplares de los libros impresos
a los autores o adquirentes de dichos ejemplares, durante los tiempos en

¢l senalados” (Estatuto de la Reina Ana, 1710).

Posteriormente, en Estados Unidos se promulgé el Copyright Act o Ley
de derechos de Autor de 1790; esta normativa consideraba el inicio de la

proteccion con la publicacion y se otorgaba inicialmente para 14 afios, con
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la posibilidad de renovarlo por dos términos, para un total de 56 afnos.
Después, el Copyright Act o Ley de derechos de Autor de 1976, se
establecen derechos de autor uniformes basados en la muerte del autor
como punto inicial del término y de renovacion. Mientras tanto, en
relacion con la Nueva Espaiia se otorgo la Constitucion de Cadiz, fue una
constitucion espafiola promulgada en 1812, en esta constitucion se
otorgaba el derecho de la propiedad de los autores sobre sus obras durante
toda su vida, heredables por un término de 10 afios posterior al

fallecimiento del autor.

El autor Garcia, Manuel Martin (2005), expone:

Las marcas son tan antiguas como la actividad comercial. Desde el siglo V111 antes de nuestra

era, en el mundo mediterraneo, los artesanos y mercaderes identificaban mediante marcas los

recipientes usados como contenedores de los productos que debian ser transportados (p. 22).
En el &mbito marcario, los primeros antecedentes se encuentran en antigua
Grecia y Roma, se encontraban marcas como indicacion del creador de
productos. Sin embargo, con la Revolucion Industrial tuvo su auge del
derecho de las marcas debido al aumento de la produccion de productos
debido al desarrollo de la cadena de distribucion, la construccion de
ferrocarriles y diversas rutas de comercio. Una de las primeras
legislaciones en regular las marcas, en Francia Ley Le Chapelier, 1771,
trabajo que establece la libertad de comercio, permitiendo la competencia,

adicional regul6 la identificacion de las manifestaciones artisticas o
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intelectuales en el libre ejercicio de la industria y el trabajo, a través de

las marcas en las diversas industrias.

Algunos antecedentes importantes en la historia internacional de la
Propiedad Intelectual, segun la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, se encuentran: El Tratado Internacional en Materia del
Derecho de Propiedad Industrial, Convenio de Paris, adoptado en 1883 y
finalmente, fue enmendado en 1979; cuenta con 179 Estados contratantes.
Su objetivo es regular la Propiedad Industrial, el trato nacional,
equiparando la proteccion de las personas de los Estados contratantes con
la misma proteccion de los propios; se reconoce el derecho de prioridad a
partir del deposito de origen de forma bilateral, en virtud de la legislacion
nacional de cada pais y reglas comunes, establece que todos los paises

contratantes deben guardar algunas regulaciones comunes.

El Convenio de Berna fue adoptado en 1886, con su ultima enmienda en
1979, cuenta con 181 Estados contratantes, esta legislacion fue impulsada
por el escritor francés Victor Hugo y su asociacion literaria y artistica. Es
un tratado internacional, cuyo principal objetivo es la proteccion de las
obras y los derechos de los autores de caracter literario y artistico. Segun
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.), establece tres
esenciales principios: “Principio de trato nacional, se da el mismo
tratamiento a sus nacionales o Estados contratantes; Principio de

proteccion automatica, no tendrd que estar subordinada a formalidades;
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Principio de la independencia de la proteccidn, es independiente al plazo

del convenio” (parr. 1.)

De acuerdo con el Convenio de Paris, permite obtener otros convenios
entre los Estados Contratantes, se establece el Arreglo de Madrid
adoptado en 1891 y el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 1989,
cuenta con 55 Estados miembros. El cual dio lugar al primer servicio
internacional de presentacion de solicitudes de registro de marcas, una de
las ventajas si se presenta una solicitud en este sistema, se presenta una
solicitud y no solicitudes individuales, tendra el mismo efecto en todos
los paises especificados por el solicitante, aunque cada pais se reserva el
derecho de presentarla o rechazarla; esto simplifica la gestion posterior al
registro, ya que se requiere un unico tramite al cambiar de titular,
direccion o renovacion. El registro internacional se otorga por un periodo

de 10 afos y es renovable por periodos consecutivos de 10 afios.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, fue fundada en
Estocolmo en 1967, a través de la firma del convenio, el cual fue
enmendado en 1979, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con 193
Estados miembros. Es una organizacion internacional cuyo propésito es
desarrollar un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado,
unificado y eficaz que fomente la innovacion y la creatividad. Sus
responsabilidades incluyen brindar servicios de proteccion y promover la

armonizacion de las leyes nacionales, proporcionar infraestructura técnica
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para conectar los sistemas nacionales y brindar apoyo técnico y legal para
el desarrollo de necesidades econdmicas, sociales y culturales, y organizar
programas que busquen la cooperacion entre naciones que indagan el
desarrollo de capacidades. Es responsable de los servicios administrativos
de la Convencidn de Paris, de las Convenciones particulares establecidas

en relacidon con la Convencion de Berna.

En 1994 se llevo a cabo el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual, relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organizacion
Mundial del Comercio, el cual consiste en una legislacion que rige el
comercio y las inversiones en la esfera de las ideas, de la creatividad y la
innovacion. En este se compilan los principios fundamentales, unificando
términos, derechos y limitaciones de convenios emitidos individualmente
en la materia, tales como el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, el Convenio de Berna y otros; reconociendo los
objetivos de la politica general pablica de los sistemas nacionales, dando
los medios y procedimientos eficaces para la proteccion de la Propiedad
Intelectual. Entre los principios establecidos se encuentran: el trato
nacional, el trato de nacion mas favorecida, el agotamiento de los

derechos de Propiedad Intelectual.
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Definicion de marcas

Para Rodriguez Rodriguez, J., citado por Solorio Pérez (2001), en el libro

Derecho de la Propiedad Intelectual, define a la marca como:

...sefal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados,
vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda
cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia
desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para
colocar productos inferiores o no acreditados (p. 195).
En este sentido, se pueden comprender las marcas como un signo de
diferenciacion frente a terceros para la identificacion de un producto o

servicio, que le otorga ciertas caracteristicas de categoria o procedencia.

En la legislacion guatemalteca, en el articulo 16 de la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de
Guatemala (2000), establece:

Los signos que pueden constituir marcas, es una clase de signo distintivo, el cual puede estar
formado por palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos,
grabados, vifietas, sonidos u olores, utilizados de forma individual o conjugados, estos
pueden reservarse el uso de un color en especifico o una combinacion de colores, para su
solicitud no sera necesario probar su uso previo y obtener el registro de una marca.
En sintesis, las marcas son una clase de signo distintivo; es decir, un
simbolo externo que identifica e individualiza a un producto o servicio
dentro de una industria como la de alimentos, farmacéutica, agricola y
otras. Las marcas son susceptibles de propiedad por una persona

individual o juridica, siendo susceptibles de su representacion vy
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percepcidn por los consumidores y usuarios a través sus propios sentidos
por visién, audicion, olfato, tacto o gusto. Estos signos pueden ser signos

denominativos, figurativos, mixtos, figuras o colores, sonoros u olfativos.

De acuerdo con Guerrero Galvan y Solis Medina (2020):

La importancia que tiene el registro de una marca es que este es el mecanismo por el que
confiere al titular el derecho a su uso exclusivo, impidiendo que sea utilizado por terceros
para ofrecer bienes o servicios similares a aquellos que distingue la marca de su titular. El
registro de marca ofrece seguridad juridica y refuerza la condicion del titular del derecho (p.
44).,
En consecuencia, la importancia de las marcas es la obtencion de la
proteccion del titular de una marca registrada, adicional a obtener el
derecho al uso exclusivo, tiene el derecho de oposicion frente a terceros,
esto significa que puede oponerse a cualquier uso de su marca para los
bienes que ésta protege, la identificacion, individualizacion vy
diferenciacion de los productos o los servicios, el derecho a la
reproduccion de la marca, por medio de cualquier tipo de reproduccion o
de publicidad; adicionalmente, evitar actos por terceros a través del uso
de términos o signos similares que puedan llevar al engario al consumidor
por confusion de productos de similar naturaleza propiedad de sus

competidores.

Las marcas, en relacion con su naturaleza juridica, tienen un caracter
subjetivo dentro del mercado econdmico, tienen un significado

independiente de los productos o servicios que representan, evocando

32



ideas y sentimientos percibidos por los consumidores y usuarios, y en
consecuencia agregan valor intangible a los productos y servicios. En la
legislacidon guatemalteca, tanto en la Ley de Propiedad Industrial y en el
Codigo de Comercio de Guatemala, establecen que la naturaleza juridica
de las marcas es de bienes muebles de tipo intangible y valorizado dentro
del mercado nacional o internacional y son susceptibles de transferencia

de titularidad y anotaciones.

La marca es todo signo que individualiza los productos de una
determinada empresa y los distingue de los productos de sus
competidores. Segun la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(2016):
Las marcas tienen diferentes funciones entre ellas: la funcién diferenciadora, es decir
diferenciar a los productos y servicios de una empresa de otra ante los consumidores, la
funcion de garantia dado que las marcas denotan una cualidad concreta de modo que el
consumidor pueda fiarse de la calidad constante del producto o el servicio, y la funcion de
comunicacion, se puede definir como la atraccién al consumidor e inspirar confianza en el
mismo, la cual tiene una influencia directa sobre la comercializacién (p. 10).
Tal como lo establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, las marcas tienen diversas funciones, entre ellas la funcion
diferenciadora, la cual ayuda a los titulares a diferenciar, individualizar y
distinguir a un producto o servicio de una empresa de otra dentro del
mercado, inclusive si es dentro de una misma industria. En este sentido,
el objetivo de esta funcién es que las empresas competidoras sean

diferenciadas por sus productos o servicios para no crear confusion en
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ellos. Para alcanzar este objetivo, no debe existir ninguna semejanza a
nivel denominativo, que se refiere a la similitud de la formacion de
palabras, numeros, raices o sufijos; grafico, que se refiere a la similitud
en los trazos o figuras que aluden a una misma nocion; fonético, que se
refiere a los sonidos, formados por silabas, entonacidn, raices o sufijos de
la palabra; e ideologico, que sucede cuando dos marcas insindan el mismo

concepto.

Otra funcion es la garantizadora de calidad, esta funcion se encarga de
asegurar la calidad de los procesos por parte del titular, para producir los
productos o servicios, teniendo un estandar superior a sus competidores o
bien que mantienen un nivel de calidad al que el consumidor o usuario
esta acostumbrado; por ende pueden confiar en la marca, inclusive cuando
se otorgan contratos de licencias de uso de una marca, se obligan a los
licenciatarios a que cumplan con condiciones, requisitos y los
procedimientos previamente establecidos por el titular de la marca para
asegurar la calidad, dentro de una misma categoria de industrias; por

ejemplo de la industria de alimentos, farmacéutica, hotelera.

También esta la funcion de comunicacion, ésta es una de las principales
funciones de las marcas, dado que permite transmitir a los consumidores
los valores, mision y vision que tiene una marca, para atraer la atencion;
a través de esto, se crean lazos entre los consumidores 0 usuarios, porque

determinada marca evoca en ellos ciertas ideas, sentimientos o ideales, lo
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que pasa con marcas por ejemplo en industrias de consumo masivo de
origen nacional, a las cuales en determinado territorio los habitantes se
sienten identificados y representados, por lo que se crea una fidelidad por
parte del consumidor; otro ejemplo son las marcas de lujo, evocan en la
percepcidn de la persona la idea que se pertenece a un estatus socio-
economico alto, por lo que consumen ciertas marcas reconocidas como

sucede en la industria de cosméticos o moda.

El Derecho Marcario, a través del tiempo ha desarrollado diversos
principios axiolégicos que sientan las bases de inspiracion, interpretacion
e integracion, por la naturaleza internacional de esta area del derecho,
estos principios son dindmicos y adaptables a las nuevas instituciones y
desarrollo econémico. Algunos de los principios del Derecho Marcario,
se encuentra el principio de la libre opcion, todo titular tiene el derecho
de decidir a registrar su marca; principio de especialidad, la marca puede
registrarse en una clasificacion o varias segun los productos o servicios
en los cuales se utiliza; principio de uso minimo, éste consiste en que la

marca es susceptible de proteccion mientras la marca se encuentre en uso.

En materia del Derecho de Propiedad Intelectual, Guatemala se encuentra
adscrito a algunos tratados y convenios internacionales, entre estos se
encuentra: Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, entrando en vigor en 1998; Convenio de Berna para la

Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, entrando en vigor en 1995;
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Tratado sobre el Derecho de Marcas, entrando en vigor en 1996; Tratado
de la Organizacion de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor,
entrando en vigor en 2002; Tratado de Marrakech para facilitar el acceso
a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso, entrando en vigor en
2016.

En la legislacion nacional se encuentra la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, dado que desde su predmbulo identifica que el
principal objetivo del Estado es el bien comun, es decir que busca el
desarrollo integral de sus habitantes. Por lo que, en el Capitulo | de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, establece los
derechos humanos, dentro de estos se encuentran los derechos de autor,
del inventor, asi como la libertad de industria. En especifico en el articulo
80 se regula “Promocion de la ciencia y la tecnologia. El Estado reconoce
y promueve la ciencia y la tecnologia como bases fundamentales del

desarrollo nacional. La ley normara lo pertinente.” (Constitucion Politica

de la Republica de Guatemala, 1985).

En este sentido en Guatemala, la Propiedad Intelectual se encuentra
regulada en: la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala y el Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo numero 89-2002 del

Presidente de la Republica de Guatemala, los cuales regulan lo relativo a
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los signos distintivos, patentes, disefos industriales, modelos de utilidad;
la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto numero 33-98
del Congreso de la Republica de Guatemala, y Reglamento de la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, Acuerdo Gubernativo nimero
233-2003 del Presidente de la Republica de Guatemala, regulan lo relativo
a las obras de carécter literario como libros, asi como obras artisticas
como pinturas, esculturas, también obras informaticas tales como
programas informaticos y bases de datos informaticas, y derechos
conexos como interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y otros

relacionados.

Clases de marcas

En la clasificacion doctrinaria de las marcas, el autor Rangel Medina
(1992), sefiala que se puede establecer la clasificacion a partir de distintas

categorias:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos
y marcas de servicios (...) b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos
signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura
(...) ¢) Contempladas desde su composicion, integracion o formacion, las marcas pueden ser
nominativas 0 denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase (...) d)
Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinacion o
varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas (p. 49).

Al analizar la clasificacion anterior en relacion con lo aplicado en
Guatemala, se encuentran las clasificaciones siguientes: a) A partir del

punto de vista del objeto, las marcas buscan identificar productos o
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servicios en el mercado; b) Otro enfoque es a partir del sujeto titular de la
marca, esto se refiere a queé actividad se dedica el titular de la marca, en
Guatemala se encuentran las clases siguientes: industriales, comerciales,
servicios, de certificacion o colectivas; ¢) Otro punto de vista, es la
composicion o formacion de las marcas, en Guatemala, se pueden
identificar las marcas siguientes: denominativas, figurativas, mixtas,
tridimensionales, sonoras y olfativas.; d) Por Gltimo, las marcas mixtas,
en Guatemala una marca tendra las tres clasificaciones anteriores

combinadas, dependiendo de su objeto, titular y composicion.

En la legislacion guatemalteca, se puede encontrar la clasificacion de las
marcas por razon de su titularidad, pueden ser individuales y colectivas;
siendo las primeras, titular por una persona individual o juridica en
propiedad, o por varias personas individuales o juridicas en copropiedad;
y las segundas, se refiere a cuando el titular es una entidad colectiva, la
cual es la agrupacion de varias personas autorizadas de una marca
colectiva, en Capitulo Il de Marcas Colectivas de la Ley de Propiedad
Industrial, (2000), establece que “con la solicitud de estas marcas deben
adjuntarse tres ejemplares del reglamento que debe indicar las
caracteristicas de los productos o servicios relacionados con la marca y
determinacion de las condiciones y modalidades para el uso de la marca

colectiva” (articulos 48-54).
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También, se encuentra la clasificacion de las marcas por razon del
distintivo, en éstas se encuentran: las marcas denominativas, conformadas
por letras, cifras 0 combinacion para formar palabras o frases reales o bien
de fantasia; las marcas figurativas, se forman por colores, formas o trazos
0 el conjunto de los anteriores; las marcas mixtas, que son construidas por
el conjunto de elementos denominativos; es decir, palabras, frases, cifras
0 combinacion; y figurativas, es decir, formas, trazos, colores o
combinacion; las marcas olfativas, se conforman por olores, notas
aromaticas, fragancias y su combinacién; y marcas sonoras, estan

formadas por sonidos, notas instrumentales o su combinacion.

La distintividad de las marcas

La distintividad es un elemento de las marcas, esta puede dividirse en

intrinseca o extrinseca. De acuerdo con Gamboa Villela (2006), define:

La aptitud intrinseca o abstracta de distintividad es la relacion que existe entre el signo y el
producto o servicio que pretende distinguir, y que equivale a lo que algunos autores llaman
distintividad intrinseca; y que para nosotros es simplemente aptitud distintiva. En cambio, la
novedad analiza el signo en relacion con las marcas existentes a favor de otros agentes
econdmicos, y equivale a lo que los mismos autores denominan distintividad extrinseca (p.
376).

Por consiguiente, la distintividad es una funcion y caracteristica propia de

las marcas, la cual se puede estudiar desde dos aspectos: un aspecto

intrinseco y un aspecto extrinseco, a) el primero un aspecto intrinseco, la

distintividad intrinseca, subjetiva es una categoria especifica de producto
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0 servicio, y distinguirla de un tipo o categoria de productos, porque una
marca es un signo separado que le da un caracter propio a su objeto; y, b)
el segundo un aspecto extrinseco, es la distintividad objetiva, que se
refiere a las relaciones con otras marcas competidoras en el espacio de un
producto. La diferenciacion consiste en identificar y distinguir productos
0 servicios sin confusion en el mercado con otras marcas de competidores

y consumidores.

El autor Schmitz Vaccaro (2012), define a la distintividad como:

La caracteristica de distintividad es fundamental que reGna todo signo para que sea
susceptible de registro como marca; lleva implicita la posibilidad de identificar unos
productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacion por parte
del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un
producto o un servicio sin que se confunda con €l o con sus caracteristicas esenciales o
primordiales (p. 15).
La distintividad de las marcas, es una caracteristica muy importante que
diferencia a las marcas del producto o servicio y las cuales deben
mejorarse continuamente para mantener a las marcas con cierta
reputacion, representacion y que permanezcan relevantes dentro del
mercado nacional o internacional dependiendo del desarrollo de ésta. La
funcion del signo en el mercado se da efectivamente cuando la marca se
encuentra representada e inmersa en la mente del consumidor o usuario,
el origen u origen comercial, la calidad y las caracteristicas del producto,
para que se destaque de los demas y el consumidor o usuario reconozca

estos elementos y valores del producto sin poseer el producto.
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La distintividad se puede conceptualizar desde un punto de vista
intrinseco y extrinseco. Desde el primer punto, la distintividad es
intrinseca, cuando una marca es capaz de distinguirse por si misma, por
lo que por regla general no podria ser un signo genérico, descriptivo 0 un
término de uso comun respecto a la clase de producto o servicios que
pretende distinguir, por este motivo las marcas carentes de distintividad
intrinseca no pueden ser registradas, porque no podria ser monopolizada
como marca. Por otro lado, la distintividad es extrinseca, cuando una
marca es capaz de distinguirse y diferenciarse frente a otras marcas
existentes dentro de los mismos productos o servicios, o relacionados

entre si.

La distintividad sobrevenida y su aplicacion en Guatemala

En este subtitulo a continuacion se estudiara la distintividad sobrevenida
y su aplicacion en Guatemala a través de desarrollar su definicion, estudiar
el origen de la institucion del derecho marcario, de esta forma analizar la

aplicacion de la distintividad sobrevenida en Guatemala.

Definicidn de la distintividad sobrevenida

La institucion juridica que regula la adopcion de caracter distintivo a
través del uso de un término intrinsecamente descriptivo, genérico o de

uso comun, ha sido denominada de diferentes formas, siendo de origen en
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el derecho anglosajon en Estados Unidos de América en donde se le
denomind secondary meaning, lo cual se traduce literalmente a
significado secundario, porque un término descriptivo, genérico o de uso
comun adquiere otro significado por su vinculacion con un producto o
servicio. Sin embargo, en otros sistemas juridicos se han acufiado otros
términos para denominar a este fendmeno juridico, tales como
distintividad sobrevenida, utilizada por doctrinarios y por la
jurisprudencia europea porque el caracter distintivo acaece o se produce
de forma imprevista por el uso o distintividad adquirida, denominacion
utilizada principalmente en la legislacion espariola, dado que el caracter

distintivo se adquiere por el uso a través del tiempo.

La distintividad sobrevenida o secondary meaning, segun Parra C. (2001),

puede definirse como:

La figura juridica que implica que un signo inicialmente descriptivo, genérico o en general,
desprovisto de fuerza distintiva, adquiere dicho caracter distintivo como consecuencia de su
uso anterior al deposito de la solicitud de la marca. Dicho uso ha sido efectuado por tanto
tiempo o con tanta exclusividad por una empresa, que el publico asocia instantaneamente tal
signo con la empresa (p. 36).
En sintesis, la distintividad sobrevenida atiende a la evolucion constante
en el ambito de la creatividad del intelecto humano vy la globalizacion de
la economia, es la figura juridica mediante la cual una marca la cual por
si misma no tiene un caracter distintivo, por tratarse de un signo
descriptivo, genérico o de uso comun; sin embargo, por el uso constante

y exclusivo por un titular es vinculado por los consumidores o usuarios a
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determinados productos o servicios. Esto quiere decir que un signo
general es investido de un segundo significado o adquiere otro significado
a traves del uso ante un consumidor o usuario promedio, por su impacto

entre productos o servicios de la misma o similar naturaleza.

El origen de la distintividad sobrevenida como institucion del derecho

marcario

La distintividad sobrevenida o secondary meaning de las marcas, se
encuentra regulada especificamente en el titulo legal Trademarks
registrable on the principal register; concurrent registration o Marcas

Inscribibles en el Registro Principal; Registro concurrente, que establece:

...nada de lo dispuesto en este capitulo impedira el registro de una marca utilizada por el
solicitante que se haya convertido en distintiva de las mercancias del solicitante en el
comercio. El director puede aceptar como prueba a simple vista de que la marca se ha vuelto
distintiva, tal como se usa en los productos del solicitante en el comercio o en relacidn con
ellos, prueba del uso sustancialmente exclusivo y continuo de la misma como marca por parte
del solicitante en el comercio durante los cinco afios anteriores a la fecha en que se hace la
reivindicacion de caracter distintivo (Lanham Act [Ley de Lanham], 1946, seccién 1052,
literal f).

En sintesis, en el derecho anglosajon de Estados Unidos de América, se
basa sustancialmente en el uso de la marca en el comercio para adquirir el
caracter distintivo durante un periodo de 5 afios. La distintividad

sobrevenida o secondary meaning de las marcas, e€s una institucion

juridica que tiene su origen en el derecho norteamericano con el Lanham
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Act 0 Ley de Lanham, la Ley Federal de Marcas de los Estados Unidos de

Ameérica.

En Estados Unidos de América, Lyhus (2019), segun la Comision del
Comercio Internacional, establece que hay tres factores sustancialmente

interrelacionados y que deben evaluarse:

Estos factores son "el grado y la forma de uso", "la exclusividad de uso" y "la duracion del
uso", son prueba para establecer “secondary meaning”. El Circuito Federal adopta la
orientacion de la seccion 2 (f) de la Ley Lanham, que establece que la prueba del uso
sustancialmente exclusivo y continuo de una marca en el comercio durante los cinco afios
puede aceptarse como prueba a simple vista del caracter distintivo (p. 4).
En la Union Europea, la distintividad sobrevenida tomoé auge a traves de
la adopcidn del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, asi mismo, se encontraba
regulada anteriormente en la Directiva 89/104 y actualmente en la
Directiva 2015/2436 Relativa a la Aproximacion de las Legislaciones de
los Estados Miembros en Materia de Marcas y el Reglamento 2017/1001
Sobre Marca de la Union Europea, reformado el 14 de junio de 2017; estas
reformas otorgadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unién
Europea, propuesta por la Comision Economica Europea, como una
estrategia regional para el funcionamiento en una realidad globalizada del
sistema de marcas y la cual insta la competencia, unificar procedimientos,
optimizar el sistema y unificar los principios basicos con el fin de brindar

seguridad juridica y agilidad en el Derecho Marcario en la regién.
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Mientras que en el articulo 7 del Reglamento Sobre Marca de la Union

Europea (2017), se establece:

Motivos de denegacion absolutos. 1. Se denegara el registro de: (...) b) las marcas que
carezcan de caracter distintivo; ¢) las marcas que estén compuestas exclusivamente por
signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio (...); d) las marcas que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales
en el lenguaje comun o en las costumbres leales y constantes del comercio; (...) 3. Las letras
b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicaran si la marca hubiere adquirido, para los productos o
servicios para los cuales se solicite el registro, un caracter distintivo como consecuencia del
uso que se ha hecho de la misma.
Es importante indicar que para la aplicacion de la distintividad
sobrevenida, se aplica a las marcas que carecen de caracter distintivo, es
decir que esta institucion juridica Unicamente es atribuible a aquellas
marcas que debido a su naturaleza por si misma no pueden diferenciarse
o distinguirse, ya que éstas pueden estar constituidas por un signo
genérico, en otras palabras un término normalmente utilizado dentro de
una categoria de productos o servicios, por un término descriptivo, que
mas bien indica una o varias caracteristicas en relacion con su especie,
calidad, valor o procedencia geogréafica o bien por término de uso comun,
quiere decir una denominacion usual, por ejemplo prefijos o sufijos

lingliisticos comunes.

Asi mismo, en el articulo 18 del Reglamento sobre Marca de la Unidn

Europea (2017), sobre el uso de la marca en la Unién Europea:
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Si, en un plazo de cinco afos a partir del registro, la marca de la Unién no hubiere sido objeto
de un uso efectivo en la Unidn por el titular para los productos o los servicios para los cuales
esté registrada (...) A efectos del parrafo primero, también tendran la consideracion de uso
el uso de la marca de la Unidn Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren
el caracter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con
independencia de si la marca en la forma en que se utilice también esti o no registrada a
nombre del titular...
En consecuencia, se puede realizar una interpretacion de este reglamento,
en cuanto a que la distintividad sobrevenida de las marcas en la Unidn
Europea, admite la institucion juridica en donde una marca descriptiva,
sin caracter distintivo; es decir, una marca intrinsicamente invalida, se
considere valida, ya que las marcas pueden adquirir el caracter de
distintivo sobre un producto o servicio determinado, a través del tiempo
por el uso continuo, el titular debera probar su uso continuo por un término
de 5 afios previo a la solicitud o bien habiendo sido registrado a pesar de
lo establecido, haya adquirido distintividad posteriormente a su registro
por un plazo de 5 afos, ya que es el plazo que establece legalmente el
Reglamento sobre la Marca de la Union Europea para probar el uso de la

marca en el mercado de la region.

Con base en la Directiva 2015/2436 Relativa a la Aproximacion de las
Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas vy el
Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Union Europea, la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unién Europea, presenta una serie de
directrices, que es un compendio de documentos o manuales disponibles

en cinco idiomas para consulta de los usuarios, las cuales son revisadas
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anualmente. Su contenido versa sobre las practicas actuales sobre
Derecho de Propiedad Intelectual, en las cuales se observan las practicas
en las situaciones mas frecuentes y contienen instrucciones generales para
la aplicacion de los cuerpos legales, aunque no son vinculantes, establecen
parametros para la aplicacion de las normas legales adoptadas por la
Union Europea, para la estandarizacion y optimizacion del sistema

europeo de marcas.

En este sentido, se encuentra la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Union Europea, que establece los requisitos para demostrar el caracter
distintivo adquirido por el uso; en primer lugar, la marca debe encuadrar
en una de las prohibiciones por ser genérico, descriptivo o de uso comun;
en segundo lugar, debe probarse su uso calificado, es decir que debe estar
en el mercado; ello, tendria como consecuencia que los consumidores o
usuarios los puedan distinguir de las demas marcas en un ambito o
industria en particular; tercero, el tiempo de su uso continuo por un plazo
de 5 afos y por ultimo, el territorio geografico, el cual debe ser dentro del
territorio de la Union Europea, para que el pablico en general pueda
distinguir la marca. En tal sentido, al cumplir con los criterios de uso,
tiempo y territorio, una marca podra obtener la distintividad sobrevenida

0 adquirida por el uso.

En cuanto a los medios probatorios permitidos por la Oficina de Propiedad

Intelectual de la Unidn Europea (2017), se encuentran:
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...folletos de ventas, catdlogos, listas de precios, facturas, informes anuales, cifras de
volumen de negocio, cifras e informes de inversién en publicidad, anuncios publicitarios
(recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en television), junto con pruebas
de su intensidad y alcance, encuestas a clientes y/o estudios de mercado, declaraciones
juradas; con estas pruebas debe probarse el uso de la marca solicita, la fecha de uso y el
territorio geogréafico dentro de la Unién Europea (p. 12).
En el caso particular de Espafia, en noviembre de 1988, se promulgo la
antigua Ley de Marcas de Espafia, que regulaba que la adquisicion del
derecho de marcas se realizaria mediante el registro, en ésta no se
contemplaba la distintividad sobrevenida. Esta fue reformada en el afio
2001, fundamentalmente para ajustar la legislacion a las disposiciones de
la Union Europea, con esta reforma se homologdé la regulacién
comunitaria, en ésta se incorporo la distintividad sobrevenida por el uso.
Actualmente con la promulgaciéon del reglamento para la ejecucion de la
ley de marcas de 2019, se adiciona la Directiva 2015/2436 Relativa a la
Aproximacion de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia
de Marcas, incorpora la oportunidad que la distintividad ha sido adquirida
5 afos antes del registro o posteriormente a su registro ha adquirido
distintividad a través de su uso de marca que intrinsicamente resultan

descriptivas, genéricas y habituales.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (2022), adicionalmente adopta
los lineamientos establecidos por la Unidon Europea, establecio sus guias
propias con requisitos y medios probatorios aceptables en el caso de la

distintividad sobrevenida o adquirida, tales como:
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... los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el
producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para
distinguir este producto de los de otras empresas.... Entre las pruebas pueden encontrarse:
cifras de facturacion, publicidad y encuestas, ejemplares y muestras, certificaciones de
organismos ligados a la actividad comercial (p. 60).
En el caso de la Comunidad Andina formada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perq, anteriormente se encontraba la Decision 344, la cual
presentaba como requisito que la marca contara con un caracter distintivo
intrinseco para ser susceptible de inscripcion. Sin embargo, la Comunidad
Andina inspirada y siguiendo las tendencias internacionales, en busqueda
de la armonizacion de la legislacion y procedimientos en el ambito del
Derecho Marcario, expiden la Decision 486 Regimen Comun sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, la cual entré en vigor el 1
de diciembre de 2000, dentro de esta Decision contiene una regulacion
integrada en donde se incluye la institucion juridica de la distintividad

sobrevenida.

De acuerdo con el articulo 135 de la Decision 486 Regimen Comun sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (2000), se establece que la

distintividad sobrevenida:

No podran registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad; (...) e)
consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio (...); f)
consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre generico o técnico del
producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
una designacion comun o usual (...); h) consistan en un color aisladamente considerado, sin
que se encuentre delimitado (...) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un
signo podra ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
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estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha

adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
Dentro de la Comunidad Andina, se adopto la Decision 486 Régimen
Comdun sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina; en esta
legislacion comunitaria se regula la institucion juridica de la distintividad
sobrevenida o secondary meaning, a pesar que con esta legislacion se
buscaba equiparar a la legislacion adoptada por la Union Europea; sin
embargo, el sistema andino se quedo insuficiente en cuanto la aplicacion
de la figura, dado que no se establecen requisitos, procedimientos
concretos, si bien es aplicado a través de la jurisprudencia emitida a través
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desarrollan los
conceptos de la teoria en si y menciona la forma en la cual actua esta

figura.

Analisis de la aplicacion de la distintividad sobrevenida en Guatemala

En la legislacion guatemalteca se reconoce la figura de la distintividad
sobrevenida o secondary meaning de una forma tacita, en el articulo 20 el

cual establece:

(...) Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), ) y g) del parrafo anterior, podra
admitirse para su tramite el registro de la marca, o podra renovarse una ya registrada, cuando
a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante,
se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o
caracter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del
uso continuado del mismo en el comercio (Ley de Propiedad Industrial, 2000).
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La distintividad sobrevenida o secondary meaning, es una de las
instituciones en el Derecho Marcario mas innovadoras, cabe destacar que
esta figura juridica responde al desarrollo de la proteccién industrial en la
realidad de un mercado globalizado; a pesar de que en Guatemala se
establece en el articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, (2000), “la
excepcion a las prohibiciones intrinsecas para la inscripcion de las
marcas”, no desarrolla la institucion de la distintividad sobrevenida, los
alcances que tiene al momento de aplicar esta excepcion, asi como la
determinacion de los medios probatorios idoneos que el titular del
presunto derecho pueda presentar ante el Registro de la Propiedad
Intelectual para establecer la aptitud distintiva en los casos que deba

aplicarse esta excepcion.

En la legislacion guatemalteca, a pesar de reconocer la institucion
juridica, aunque de manera tacita dado que cumple con la
conceptualizacion del fendmeno de la distintividad sobrevenida o
adquirida, tal como lo establece la doctrina y la jurisprudencia
internacional. No obstante, carece de regulacion de forma expresa en
cuanto a los mecanismos, procedimientos, criterios especificos
relacionados con la aplicacién de la institucion juridica de la distintividad
sobrevenida o secondary meaning, ademas de determinar los medios
probatorios idéneos juntamente con su calificacion para la comprobacion
que una marca intrinsecamente invalida se ha vuelto valida a través de la

obtencidn del caracter distintivo.
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En contraposicion con la legislacion guatemalteca, dentro del marco
juridico internacional especificamente en la materia del Derecho Marcario
se encuentran reguladas y desarrolladas diferentes figuras de vanguardia,
tal como es la regulacion de la distintividad sobrevenida o secondary
meaning de las marcas, dicha institucion juridica se encuentra
ampliamente regulada en las leyes de marcas de los paises de la Union
Europea, tales como Espafia, Italia, Alemania, Austria y Estados Unidos
de Ameérica, dentro de las cuales se determinan procedimientos
especificos para el anélisis de los casos, asi como la determinacion de los
medios probatorios aceptables de forma expresa en los casos de la
aplicacion de la distintividad sobrevenida o secondary meaning de las

Mmarcas.

En consecuencia, siguiendo las tendencias y adoptados a nivel
internacional en cuanto a la distintividad sobrevenida de las marcas,
podrian establecerse los requisitos para su aplicacion de uso continuado;
establecimiento de un periodo de tiempo, territorialidad y alcance.
Primero, el uso continuado es la utilizacion por un tiempo prolongado y
consistente en el mercado; es decir que la marca se use en la actividad
comercial y publicitaria de los productos o servicios en el mercado.
Segundo, el ambito temporal, en la legislacion guatemalteca, podria
equipararse al plazo de 5 afios para solicitar la cancelacion por falta de
uso de la marca, para establecer un periodo de tiempo en el cual se puede

considerar el uso de una marca en el mercado, por lo que una marca
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carente de caracter distintivo debera probar su uso anterior a la solicitud

de registro por un tiempo de 5 afos.

Tercero, el ambito geogréafico, atendiendo al principio de territorio, es
decir que los derechos sobre una marca estan limitados a un territorio
determinado, en este sentido, una marca puede adquirir el caracter
distintivo en el territorio de Guatemala. Por Gltimo, el alcance es el ambito
subjetivo de la distintividad sobrevenida, una marca debe ser considerada
importante o impactante dentro de un sector especifico de producto o
servicio dentro del mercado, considerando la intensidad de presencia en
el comercio y las inversiones realizadas por el titular interesado en
actividades publicitarias para dar a conocer y distinguir a su producto o
servicio de la competencia, resultando en la vinculacion de la marca con

el producto o servicio que se pretende solicitar.

En cuanto a los medios probatorios para la aplicacion de la distintividad
sobrevenida, los medios probatorios por excelencia seran los
documentales. En este sentido, documentacion que contenga informacion
contable, por ejemplo, la presentacion de facturas e informes contables,
con el objetivo de mostrar el éxito del uso de una marca y cuantificar la
presencia de esta en el mercado, a través de cifras de ventas o presentacion
de servicios; asi mismo, informes de la inversion realizada en publicidad,
de esta forma dimensionar el volumen del negocio. Informes y ejemplares

de la actividad publicitaria que se haya utilizado para promocionar la
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marca, en donde sea indudable la vinculacion entre la marca y los
productos o servicios, por cualquier medio de comunicacidn como prensa,
radio, television, vallas publicitarias, o medios electrénicos como redes
sociales. Otros documentos para presentar serian folletos, catalogos, lista

de precios.

Otro medio probatorio complementario, seria la comprobacion del nivel
de impacto que una marca ha causado dentro del mercado con un estudio
de mercado, éste debera ser realizado por una entidad especializada, la
cual al realizar encuestas, sondeos de opinion, de productos o servicios en
un sector comercial, de esta forma se podrd obtener un elemento
autenticamente neutral y representativo de la percepcion real del
consumidor o usuario promedio, convirtiéndose en un medio probatorio
fundamental para demostrar que a traves de su uso en un tiempo
determinado una marca inadmisible intrinsicamente adquiere el caracter
distintivo por la vinculacion de determinado producto o servicio a una

marca determinada.

Adicionalmente, podrian presentarse certificaciones, declaraciones
juradas, reconocimientos o galardones emitidos por organismos ligados a
determinada actividad comercial, tales como camaras de comercio e
industria, asociaciones mercantiles, técnicas o0 profesionales,
organizaciones de consumidores y/o competidores dentro de un sector de
la industria, esto es importante porque facilitan una fuente neutra e
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independiente, con el objetivo de establecerse el uso o presencia de una
marca dentro de la actividad comercial, para establecer el volumen del
negocio y el reconocimiento de una marca dentro de un sector, de esta
forma poder establecer que la marca ha obtenido un caracter distintivo que

incluso sus competidores validan y conocen.
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Conclusiones

El primer objetivo especifico, que consiste en estudiar los medios
probatorios validos en Guatemala, al realizar el presente trabajo de
investigacion, se arriba a la conclusion que los medios probatorios son
los elementos instrumentales por medio de los que se pretende la
comprobacién o contradiccion de los hechos afirmados por la otra parte,
con el fin de generar en la autoridad judicial o administrativa la
conviccion, a efecto de obtener una resolucion segun su pretension; esta
conviccion se generara en la mente de la autoridad a traves del proceso
cognitivo basado en la l6gica juridica y en las maximas de la experiencia,
dado que la legislacion guatemalteca en materia del Derecho Civil se basa

en el sistema de valoracion de la prueba de acuerdo con la sana critica.

Con relacion al segundo objetivo especifico, que se refiere a analizar el
Derecho Marcario en Guatemala, se concluye que el Derecho de la
Propiedad Intelectual es un derecho de constante desarrollo debido a su
intima relacion con la evolucion del intelecto humano y su aplicacion en
la realidad de una economia globalizada como es la actual. Por lo que, en
el ambito del Derecho Marcario en Guatemala, debe ir actualizandose y
equiparandose a las regulaciones internacionales, atendiendo a su
naturaleza juridica, para lograr la proteccidn de las instituciones juridicas
de vanguardia y el desarrollo econdémico, estableciendo procedimientos
objetivos y precisos que se adeclen con los avances de la actualidad.
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El objetivo general que consiste en comprender la distintividad
sobrevenida y su aplicacion para determinar los medios probatorios
idoneos para comprobar la distintividad sobrevenida de las marcas en
Guatemala, se concluye en que debido a que en el &mbito del Derecho de
Propiedad Industrial en Guatemala no se regula de forma clara y precisa
cuales son los medios probatorios validos y propios de la materia, asi
como la forma de valoracion de los mismos, esta materia del Derecho se
complementa supletoriamente por lo regulado en la Ley del Organismo
Judicial, Decreto numero 2-89 del Congreso de la Republica de
Guatemala y Cadigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, por lo
que los medios probatorios validos en Guatemala en materia del Derecho

de Propiedad Industrial, seran los medios ahi completados.
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