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UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Y JUSTICIA. Guatemala, once de julio de dos mil veinte. -
En virtud de que el proyecto de tesis titulado MARCAS GUSTATIVAS NO
TRADICIONALES COMO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
GUATEMALA Y DERECHO COMPARADO, presentado por GABRIEL
ALEJANDRO POLANCO GARCIA, previo a otorgarsele el grado

académico de Licenciado(a) en Ciencias Juridicas, Sociales y de la

Justicia, asi como los titulos de Abogado(a) y Notario(a), reline los
requisitos de esta casa de Estudios, es procedente APROBAR dicho punto
de tesis y para el efecto se nombra como Tutor al M.A. JOSE LUIS DE
JESUS SAMAYOA PALACIOS, para que realice la tutoria del punto de

tesis aprobado.

DR. ENRIQ
Decan
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Q@ Diagonal 34, 31-43 Zona 16



“JUNIVERSIDAD
¥ JPANAMERICANA

Guatemala, 30 de octubre de 2020

Sefiores Miembros

Consejo de la Facultad de Ciencias Juridicas y Justicia
Universidad Panamericana

Presente

Estimados sefiores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, haciendo referencia a mi nombramiento como tutor del
estudiante Gabriel Alejandro Polanco Garcia, carné 201906123. Al respecto se manifiesta que:

a) Brindé acompafiamiento al estudiante en referencia durante el proceso de elaboracién de
la tesis denominada Marcas gustativas no tradicionales como derecho de propiedad
industrial en Guatemala y derecho comparado

b) Durante ese proceso le fueron sugeridas correcciones que realizd conforme los
lineamientos proporcionados.

c) Habiendo leido la version final del documento, se establece que el mismo constituye un
estudio serio en torno al tema investigado, cumpliendo con los requerimientos
metodolégicos establecidos por la Facultad de Ciencias Juridicas y Justicia para esta
modalidad académica.

En virtud de lo anterior, por este medio emito DICTAMEN FAVORABLE para que continte con los
tramites de rigor.

Atentamente,
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UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Y JUSTICIA. Guatemala, nueve de noviembre de dos mil veinte. -------------
En virtud de que el proyecto de tesis titulado MARCAS GUSTATIVAS NO
TRADICIONALES COMO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
GUATEMALA Y DERECHO COMPARADO, presentado por GABRIEL
ALEJANDRO POLANCO GARCIA, previo a otorgarsele el grado
académico de Licenciado(a) en Ciencias Juridicas, Sociales y de la
Justicia, asi como los titulos de Abogado(a) y Notario(a), ha cumplido con
los dictamenes correspondientes del tutor nombrado, se designa como
revisor metodolégico a la LCDA. VALERIA STEFANIA REYNA
CIFUENTES, para que realice una revision del trabajo presentado y emita

su dictamen en forma pertinente.

)

DR. EN ‘ E FERNANDO SA EZ USERA
Decanp de la Facult e Ciencias
Juridic Justicia
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Guatemala, veintisiete de enero de dos mil veintiuno

Sefiores Miembros
Consejo de la Facultad de Ciencias Juridicas y Justicia
Universidad Panamericana Presente

Estimados sefiores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, haciendo referencia a mi nombramiento como
revisor de la tesis del estudiante Gabriel Alejandre Polanco Garcia, ID 000096708 titulada:
Marcas gustativas no fradicionales como Derecho de Propiedad Industrial en
Guatemala y Derecho Comparado

Al respecto me permito manifestarles que, la version final de la investigacion fue
objeto de revisién de forma y fondo, estableciendo que la misma constituye un estudio serio
que cumple con los requerimientos metodoldgicos establecidos por la Facultad de Ciencias
Juridicas y Justicia para esta modalidad académica. En virtud de lo anterior, por este medio
emito DICTAMEN FAVORABLE para que se contimie con los tramites de rigor.

Atentamente

Reyna Cifuentes
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ORDEN DE IMPRESION DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCIA

Titulo de la tesiss MARCAS GUSTATIVAS NO TRADICIONALES COMO
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GUATEMALA Y
DERECHO COMPARADO

El Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Justicia,
Considerando:

Primero: Que previo a otorgarsele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias
Juridicas, Sociales y de la Justicia, asi como los titulos de Abogado(a) y Notario(a), el
(la) estudiante: ha desarrollado el proceso de investigacion y redaccion de su tesis de
licenciatura.

Segundo: Que tengo a la vista los dictamenes del Tutor y Revisor, en donde consta
que el (la) estudiante en mencion ha completado satisfactoriamente los requisitos
académicos y administrativos vigentes para el desarrollo de la Tesis de Licenciatura.
Tercero: Que tengo a la vista el documento, declaracion jurada del estudiante, donde
consta que el (la) estudiante autor de la presente tesis manifiesta, bajo juramento, que
ha respetado los derechos de autor de las fuentes consultadas y ha reconocido los
créditos correspondientes; asi como la aceptacion de su responsabilidad como autor
del contenido de su Tesis de Licenciatura.

Por tanto,

Se autoriza la impresion del documento relacionado en el formato y caracteristicas que
estan establecidas para este nivel académico.

Guatemala, 19 de marzo de 2021.

"Sabiduria antefodo, adquiere sabiduria"

W1779

@ upana.edu.gt
9 Diagonal 34, 31-43 Zona 16
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En la ciudad de Guatemala el dia ocho de febrero del afio dos mil veintiuno
siendo las catorce horas en punto, yo, PEDRO JONATHAN VELASQUEZ
CABALLEROS, Notario, me encuentro constituido en la sede central de la
Universidad Panamericana, ubicada en la Diagonal treinta y cuatro, treinta y uno
guién cuarenta y tres zona dieciséis, de esta ciudad, en donde soy requerido por
GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCIA, de treinta afios de edad, soltero,
guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, quien se
identifica con Documento Personal de Identificacion (DPI) con Cédigo Unico de
Identificacién (CUI) un mil quinientos ochenta y dos, ochenta y nueve mil ciento
treinta y siete, cero ciento uno (1582 89137 0101), extendido por el Registro
Nacional de las Personas (RENAP) de la f?épi]blica de Guatemala. El objeto del
requerimiento, es hacer constar iti E)ECEJLARACI()N JURADA de conformidad
con las siguientes clausulas sBRIMERA Manifiesta GABRIEL ALEJANDRO
POLANCO GARCIA, bajo solemne juramento de Ley y advertido de la pena

_*relativa al delito de perjurio, ser de los datos de identificacion personal

consignados en la presente y que se encuentra en el libre ejercicio de sus
derechos civiles. SEGUNDA: Continua manifestando bajo juramento el
requirente: i) ser autor del trabajo de tesis titulado: “Marcas gustativas no
tradicionales como Derecho de Propiedad Industrial en Guatemala y
Derecho Comparado’; ii) haber respetado los derechos de autor de las fuentes
consultadas y reconocido los créditos correspondientes; iii) aceptar la
responsabilidad como autor del contenido de la presente tesis de licenciatura. No
habiendo nada mas que hacer constar, finalizo el presente instrumento en el
mismo lugar y fecha de inicio, treinta minutos después, la cual consta en una
hoja de papel bond, impresa en ambos lados, que numero, sello y firmo, a la cual
le adhiero los timbres para cubrir los impuestos correspondientes que

determinan las leyes respectivas. Leo lo escrito al requirente, quien, enterado de



su contenido, objeto, validez y demas efectos legales, la acepta, ratifica y firma

con el Notario que autoriza. DOY FE DE TODO LO EXPUESTO.

. Licenciado =

Pedro.Jonathén Veldsquey \Caballero
ABOGADO Y NOT.




Nota: Para efectos legales Unicamente el sustentante es responsable del

contenido del presente trabajo.
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Resumen

En los ultimos afios y con el avance de la tecnologia el concepto de
marca, entendido como todo signo visible que es utilizado para
diferenciar productos o servicios dentro de otros de su misma especie, ha
evolucionado, ya que han surgido nuevas formas y medios a través de los
cuales las marcas se presentan a los consumidores y como estas son
percibidas por medio de sus sentidos. Esta situacion ha tenido como
consecuencia que haya una discusion en cuanto al reconocimiento de
nuevas marcas denominadas como no tradicionales, que debido a su
novedad se han presentado dificultades para establecer criterios para
determinar su distintividad y representacion gréafica, tal es el caso de las
marcas gustativas, sobre las cuales no existen acuerdos expresos para
considerarlas como signos distintivos, ya que no se encuentran reguladas
en los convenios internacionales y se considera que por si mismas no
contienen las caracteristicas propias de una marca como de forma regular

se han comprendido.

Es de suma importancia establecer como éstas nuevas marcas pueden ser
incluidas dentro de los signos distintivos, ya que un sabor lo suficiente
novedoso y diferente podria ser objeto de registro y otorgarse el derecho
sobre el mismo a una persona individual o juridica, para que obtenga esa

proteccion que le permita obtener beneficios dentro del mercado y pueda



distinguirse de otros productos de la misma naturaleza Asimismo en la
legislacion nacional no se ha establecido de forma clara si estas marcas
pueden o no ser objeto de registro y la forma en la que se pueda calificar
su caracter distintivo y su representacion grafica. De tal cuenta que, es
Importante establecer qué son las marcas no tradicionales, y cémo
pueden ser reguladas partiendo del anélisis de las marcas tradicionales,

su clasificacion y como son reguladas en el Derecho Comparado.

Palabras clave

Signos  distintivos.  Marca. Marca  gustativa.  Distintividad.

Representacion grafica.



Introduccion

La falta de regulacion de las marcas gustativas como signos distintivos
dentro del ordenamiento legal genera incertidumbre en cuanto a la
proteccion de éstas, principalmente a las empresas que no logran
distinguir sus productos de otros iguales o similares producidos por otras
empresas, lo cual genera problemas para el desarrollo econémico y de
inversion en el pais. Por lo expuesto con anterioridad es necesario
establecer la forma en la que las marcas gustativas puedan considerarse
como signos distintivos, y asi establecer los criterios para lograr su
registro, y se logre otorgar la proteccion y reconocimiento por parte del

Estado guatemalteco sobre esta clase de marcas.

El Derecho de Propiedad Industrial es de suma importancia en el
contexto social debido a que le permite a las personas individuales y
juridicas obtener un beneficio de sus creaciones, productos y marcas, por
lo que debe existir certeza dentro del estado guatemalteco a obtener
dicha proteccidn que se reconoce con el registro de los signos distintivos
en el Registro de Propiedad Intelectual. De Igual forma dentro del
contexto cientifico legal, es importante determinar la forma y los
criterios a tomarse en cuenta para que las marcas no tradicionales, y en
este caso, las marcas gustativas puedan gozar de proteccion a través de

su registro.



Por lo expuesto con anterioridad con la presente tesis se pretenden
alcanzar los objetivos referentes a determinar qué son las marcas
gustativas no tradicionales, la viabilidad de su regulacion legal en
Guatemala como Propiedad Industrial con base en Derecho Comparado.
Asimismo establecer la forma en la que pueden considerarse las marcas
gustativas como signos distintivos de empresas y su regulacion como
Propiedad Industrial y por ultimo proponer un procedimiento especifico
para que sea posible registrar una marca gustativa no tradicional dentro

de la legislacion guatemalteca.

Para lograr los objetivos antes expuestos se utilizarda el método
comparativo, y asi determinar si en la legislacion internacional las
marcas gustativas son reguladas y son objeto de registro, los criterios que

se tienen para considerar a éstas como signos distintivos.

En la presente tesis se analizaran los antecedentes del derecho a la
propiedad industrial, para establecer el origen de éste derecho, asi como
la definicidn y su naturaleza juridica para determinar los principios que
lo rigen y las instituciones, tanto nacionales como internacionales
encargadas de su regulacién, y registro. Se determinara qué son los
signos distintivos, los elementos que los conforman, sus funciones dentro
del comercio, para establecer la diferencia que existen entre las marcas
tradicionales con las no tradicionales, y los requisitos que deben cumplir

para su registro y por ende la proteccion que otorgue la certeza juridica



dentro del comercio y posicionamiento de las empresas por medio de las
marcas de su propiedad, por ultimo se propondra un procedimiento legal
para que las marcas gustativas se registren dentro del Registro de

Propiedad Intelectual.



Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de

Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado

Derecho de Propiedad Industrial

Antecedentes

El Derecho de Propiedad Industrial tiene su origen en las normas que
fueron creadas para la proteccion de obras literarias y los derechos de
sus autores, de tal cuenta que, el primer antecedente para proteger y dar
reconocimiento a la creatividad y trabajo intelectual se da en el afio 330
a. de C. en la antigua Grecia, en la cual se ordenaba que se depositaran
en el archivo de la ciudad, copias exactas de obras importantes de la
epoca. Posteriormente, en el afio 1440 con la invencion de la imprenta
en Alemania por Johann Gutenberg, surge la problematica por otorgar
derechos a los autores de las obras que se reproducian con mayor rapidez
que en la antigliedad. Debe tomarse en cuenta que hasta el afio 1450,
solo existian copias manuscritas realizadas por amanuenses, que eran
principalmente, monjes y frailes que realizaban ésta actividad, ya sea por

encargo del clero, de los reyes o nobles.



Con la invencidn de la imprenta en el siglo XV, se da un aumento en la
cantidad de reproduccion de obras literarias a bajo costo, con ello nace el
Derecho de Produccion de Obra, que en un principio fue un privilegio
gubernativo que se otorgaban a impresores y libreros, con lo cual tenian
un control total sobre las obras que se publicaban y la censura de los
mismos. Con la derogacion de este sistema de privilegios surge el
Derecho de Autor, tal y como se conoce en la actualidad, ya que en el
afio de 1690, se publican las obras del filésofo inglés John Locke, en
cuyos postulados principales se establece la libertad de los individuos de
contratar libremente y que estos contratos pueden ser revocables y por lo
tanto pueden negociarse de nuevo, estas ideas se aplicaron respecto a la
libertad que los autores debian tener para decidir sobre su obray eliminar
la censura a la que estos eran sometidos. Con este acontecimiento surge
la libertad de imprenta y los derechos de los autores frente a los
privilegios reales otorgados a los impresores y libreros de la epoca, del

cual gozaron desde el afio 1557 en Inglaterra.

En el afio de 1710 llega a la Camara de los Comunes un proyecto de ley
denominado Estatuto de la Reina Ana, con el cual se concluye con el
privilegio real que se habia otorgado, principalmente a la Stationers
Company, la cual tenia el monopolio de publicacion de obras literarias

en Inglaterra. El “Estatuto de la Reina Ana”, es de suma importancia en



el desarrollo de la propiedad intelectual, ya que con él se eliminan los
privilegios otorgados y se da un reconocimiento al autor y los derechos
que derivan del mismo, principalmente de autorizar la reproduccion de

su obra y el editor que la realice.

En Espaiia en el afio de 1763 se otorga el Derecho al Autor de la obra por
Real Ordenanza, dispuesta por el Rey Carlos Ill, en la que se otorga al
autor de la obra la libertad y privilegio exclusivo para imprimir una obra.
En Francia en el afio de 1777, luego de un litigio el cual se daba entre os
libreros e impresores que gozaban de privilegios en Paris, el gobierno de
Luis XVI, dicto seis decretos, en los cuales se otorgaba finalmente al
autor, el derecho a editar y vender sus obrar literarias, este es el primer
antecedente en donde se otorgan derechos tanto a autores como a
editores. A finales del siglo XVIII, tanto en Estados Unidos y en Francia
se reconoce constitucionalmente el derecho de autor como derechos

fundamentales de los individuos.

En el afio de 1873, se llevo a cabo la Exposicion Internacional de
Invenciones de Viena, a la cual se negaron a asistir expositores
extranjeros, ya que habia incertidumbre y proteccién ambigua de sus
ideas y temian que éstas fueran robadas y explotadas de forma comercial

en otros paises. Como resultado de ésta situacion surge la necesidad de



crear un instrumento legal que otorgara proteccion internacional a la
propiedad intelectual, por lo que el 20 de marzo de 1883 se crea el
Convenio de Paris en donde el termino propiedad industrial, propiamente
dicho, se atribuye a este convenio. Posteriormente en 1886 se adopto el
convenio de Berna, impulsado por el escritor frances Victor Hugo y la
Asociacion Literaria y Artistica Internacional, el cual se enfoco
principalmente en la proteccion de obras literarias y artisticas de los
creadores ya no solo en el ambito nacional sino de forma internacional,
con la finalidad de que estos tuvieran control sobre el uso de sus obras y

recibir una remuneracion por el uso de las mismas.

Definiciéon

El ambito en el cual se desarrolla la propiedad industrial es en el
comercio ya que es en las actividades comerciales en donde este surte

sus efectos. El Convenio de Paris establece:

El derecho de Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invencién, los modelos de
utilidad, los dibujos o 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. La propiedad industrial se entiende en su
acepcién mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino
también al dominio de las industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados
0 naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas
minerales, cervezas, flores, harinas. (Convenio de Paris, 1883)



La definicion anterior establece el ambito de aplicacion del Derecho de
Propiedad Industrial, asi como el objeto del mismo. Dentro de la Ley de
Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 en su articulo primero establece
una definicion de derecho de Propiedad Industrial acorde a lo establecido
en el Convenio de Paris. La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-
2000 establece:

La proteccion, estimulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicacion en el
campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisicion,
mantenimiento y proteccién de los signos distintivos, de las patentes de invencién y de
modelos de utilidad y de los disefios industriales, asi como la proteccion de los secretos
empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

Del analisis de las definiciones anteriores, es importante destacar que se
establece el Derecho de Propiedad Industrial, como un derecho cuyo
titular es el individuo que lleva a cabo las invenciones, la fabricacion o el
comerciante que crea los signos distintivos, para obtener un beneficio
econdmicos de sus creaciones dentro del ambito del comercio, nacional e

internacional incentivando el mercado de bienes y servicios.

Naturaleza Juridica
Resulta de suma importancia establecer la naturaleza juridica de la
Propiedad Industrial, en donde su misma denominacion va a presuponer

que los derechos sobre las marcas, nombres comerciales, sefiales de



publicidad, patentes de invencion, modelos de utilidad y denominaciones
de origen, representan para el titular un derecho real. De tal cuenta es
Importante definir qué son los derechos reales y como en esta clase de
derechos puede considerarse aquellos que se derivan de la propiedad

industrial.

Respecto a los derechos reales De Pina Vara (1985) los define como “La
facultad correspondiente a una persona sobre una cosa especifica y sin
sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquella pueda
dirigirse” (p.228). Bajo esta definicion el titular de un derecho real goza
de la facultad para la utilizacion exclusiva, oponible erga omnes, como

es caracteristico de los derechos reales.

Ternera & Mantilla (2006) establecen:

Que el titular de un derecho real tiene ciertos poderes juridicos sobre el bien, para procurarse
todas o en parte de los beneficios, utilidades y servicios, estimables en dinero, que aquel puede
proporcionar. Esto no es nada distinto de una libertad que tiene el titular de servirse 0 no
servirse de la cosa; una ausencia de derecho —un no derecho- de todas las demas personas para
exigirles a todas las demas personas que no interfieran en su libertad de servirse o de no
servirse de la cosa aquellas tendrian, por consiguiente, el correlativo deber de no interferir.
Esta relacion compleja se conoce en la doctrina como la oponibilidad erga omnes de los
derechos reales. (p. 120)



Segun lo establecido con anterioridad puede establecerse que el titular
del derecho sobre un signo distintivo, sea este una marca, un nombre
comercial, sefial de publicidad, tiene el derecho de obtener un beneficio
economico sobre estos, ya que posee la libertad se servirse o no del signo
distintivo del cual es titular. Por otra parte, es importante mencionar que
este derecho va a ser oponible frente a terceros, es decir frente a aquellos
que no son parte dentro de la relacion entre el titular del derecho y el

signo distintivo.

Ternera & Mantilla (2006) respecto a la oponibilidad erga omnes

establecen:

Que con la consagracion de un derecho real identificamos un objeto: un bien, corporal o
incorporal, y uno sujetos: El titular del derecho, quien tienen la libertad de servirse o de
abstenerse de la cosa, y los demas miembros de la sociedad, quienes no tienen ningin derecho
respecto de la cosa; dicho con otras palabras, aquél puede obtener directamente, las utilidades
econdmicas del objeto, y las demés personas no pueden interferir en ello. (p.121)

De acuerdo con Flores Juarez (2019), La legislacion guatemalteca no
clasifica los derechos reales, sin embargo ésta ha sido influida por la
corriente doctrinaria italiana, la cual hace una clasificacion de los
derechos reales como derechos reales de goce, de mero goce y de

garantia



Derechos reales de goce

Los derechos reales de goce consisten en la facultad de usar, gozar
disfruta y disponer de un bien propio, el derecho real de goce por
excelencia es la propiedad, la cual podemos establecer que es el derecho
de gozar y disponer de los bienes dentro de los limites y con la
observancia de las obligaciones que establecen las leyes. La propiedad a
la vez se divide en dos partes: la nuda propiedad y el usufructo. Siendo la
primera la propiedad de una cosa sin la facultad del goce o disfrute de la
misma. De Pina Vara (1985) establece que el usufructo es el “derecho
real de eficacia temporal que otorga al titular el disfrute de las utilidades
que deriven del normal aprovechamiento de la cosa ajena, condicionado
por la obligacion de devolver, en el término fijado al efecto la misma o

cosa equivalente.” (p. 478)

Existen formas especiales de la propiedad, dentro de las principales esta
la copropiedad, la cual se da cuando la propiedad de una misma cosa le
corresponde a varias personas, ésta a la vez puede darse de forma
voluntaria, cuando todas las personas estan en comun acuerdo en que la
cosa sea propiedad de todos al mismo tiempo, por otra parte la
copropiedad forzada se da cuando los copropietarios no tienen la
posibilidad de exigir la division de la cosa comdn, ya que de hacerlo esta

resulta inservible para el uso que esta destinada.



Dentro de la formas especiales de la propiedad se encuentra tambien la
medianeria, que se da principalmente cuando existe un régimen juridico
de condominio relativo a los muros, parece, cercas etc., que separan dos
bienes inmuebles pertenecientes a distintos duefios. Por Gltimo se
encuentra la propiedad horizontal, la cual recae sobre varios pisos o
niveles de un edificio, en los cuales hay distintos duefios con derechos y

obligaciones en comun.

Derechos reales de mero goce

Dentro de la clasificacion de los derechos reales se encuentran los
denominados de mero goce, los cuales consisten en la facultad de usar,
gozar y disfrutar, pero no de disponer de un bien ajeno, siendo estos el
usufructo, el uso, la habitacion y la servidumbre. EI usufructo es un
derecho real de mero goce, que consiste en la parte de la propiedad que
permite que una persona que no tiene la calidad de duefia de un bien
inmueble lo use, goce y disfrute para si misma los frutos naturales y
civiles del bien, pero con la limitante de no poder enajenarlo. EI uso es
un Derecho Real de mero goce, el cual va a consistir en percibir de los
frutos de la cosa ajena los que le basten a las necesidades del usuario y

de su familia.



La habitacion es un Derecho Real de mero goce, a través del cual una
persona tiene el derecho de ocupar una casa ajena, las piezas necesarias
para el titular del mismo y para los miembros de su familia. La
servidumbre es un Derecho Real de mero goce por medio del cual se
establece un gravamen sobre un inmueble en beneficio de otro,

perteneciente a diferente duefio.

Derechos reales de garantia

Los derechos reales de garantia, son aquellos en los cuales se va a
otorgan un bien con el objeto y la finalidad de garantizar el
cumplimiento de una obligacién. Estos se van a dividir en hipoteca y
prenda. La primera es un derecho real de garantia en el cual el
cumplimiento de la obligacion se va a garantizar gravando un bien
inmueble. La segunda consiste principalmente en gravar un bien mueble

con el objeto de garantizar el cumplimiento de una obligacion.

Realizada la definicion y clasificacion de los derechos reales debe
tomarse en cuenta que se va a identificar un bien, corporal o incorporal
sobre el cual se va a ejercer un derecho, resulta trascendental establecer
este aspecto, ya que, si bien es cierto puede entenderse que los derechos
reales Unicamente recaen sobre bienes tangibles, en el ambito del

derecho de propiedad industrial, este concepto se amplia hacia los
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objetos incorporales. La Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (1998) sostiene que cuando se habla de Propiedad Industrial
es importante tener en cuenta que forma parte del concepto mas amplio
de Propiedad Intelectual. Asi, la propiedad industrial no es algo tangible
como una fabrica, equipos y materiales para la produccion industrial,
sino méas bien algo intangible aunque en la mayoria de los casos de

extremado valor.

Es importante establecer que la caracteristica mas importante de
propiedad es que el propietario o titular puede disponer de esta y que
ninguna otra persona puede disponer legalmente de su propiedad sin su
consentimiento. La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(1998), establece que existen tres tipos de propiedad, siendo el primero
el que esta formado por bienes muebles. En este tipo de propiedad el
titular del derecho sobre el bien mueble tiene un derecho exclusivo de
utilizar el bien de su propiedad, este podra autorizar a otro el uso del bien
pero dicha autorizacion es necesaria desde el punto de vista legal. Es de
Importancia resaltar que el derecho de utilizar no es ilimitado ya que para
ejercer el derecho debe respetarse el derecho de otra persona. EIl segundo
tipo de propiedad es el que se ejerce sobre bienes inmuebles, entendidos
como aguellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar de

algun modo su forma o substancia.
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La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual establece:

El tercer tipo de propiedad como los objetos de la propiedad intelectual que son las
creaciones del ingenio humano, el intelecto humano. Es por esta razon que a este tipo de
propiedad se la califica de propiedad “intelectual”. Se puede afirmar, en una forma un tanto
simplificada, que la propiedad intelectual guarda relacion con los elementos de informacion
que pueden incorporarse en objetos tangibles al mismo tiempo que en un nimero ilimitado
de copias en diferentes lugares, y en cualquier parte del mundo. La propiedad no se
encuentra en esas copias sino en la informacion que ellas contienen. Al igual que en la
propiedad de bienes muebles e inmuebles, la propiedad intelectual se caracteriza también por
las limitaciones que pesan sobre ella, por ejemplo, la duracion limitada del derecho de autor
y las patentes. Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Derechos Indigenas. (1998, 23
de julio). Recuperado de https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=3505

Por lo anteriormente expuesto, debe establecerse que la propiedad
industrial es un tipo de propiedad intelectual ya que guarda relacion con
las creaciones del ingenio humano. Estas creaciones normalmente son las
invenciones, los dibujos y modelos de utilidad que dan soluciones a
problemas técnicos que surgen dentro de la industria. Sin embargo la
propiedad industrial incluye a las marcas de fabrica o de comercio, las
marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales y
denominaciones de origen. Ya que estas son producto de la creacién
intelectual y su funcién principal es la de transmitir una informacion
hacia los consumidores de los productos y los servicios que se ofrecen en

el mercado.
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La proteccion va mas alla del simple reconocimiento del derecho de
propiedad industrial, ya que esta va dirigida contra el uso no autorizado
de tales signos, para que el consumidor no sea inducido al error y contra
las practicas engafiosas que se dan en el comercio. De tal cuenta que la
Propiedad industrial es un derecho real, ya que retne las caracteristicas
principales de estos, siendo su ambito de aplicacion en el comercio. En
este mismo orden de ideas la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual establece que los conocimientos humanos, las ideas,
estrategias, planes de negocio son considerados como activos
intangibles, los cuales pueden ser objeto de apropiacion por lo que la
proteccion juridica de los activos intangibles mediante la titularidad de
los derechos de propiedad intelectual hace posible el uso exclusivo de
estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en

derechos de propiedad exclusiva, por un periodo de tiempo limitado.

Principios de la Propiedad Industrial

Dentro de la propiedad industrial existen cuatro principios fundamentales
que se toman en cuenta cuando se realiza su proteccion: la exclusividad,
territorialidad, duracion limitada y divulgacion. Estos principios se
encuentran inmersos dentro de la legislacion guatemalteca y convenios

internacionales, con los cuales se garantizan los derechos que surgen
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dentro de propiedad intelectual, y de derechos de propiedad industrial

como parte integral de esta tltima.

Principio de exclusividad, este principio puede representar un
monopolio, respecto a las invenciones que se buscan proteger, derivado
de esta problematica, es que el derecho que se reconoce, tiene una
duracion determinada, para que a largo plazo la sociedad pueda
beneficiarse de estas invenciones. El principio de exclusividad se
encuentra regulado en el articulo 35 del Decreto 57-2000 Ley de
Propiedad Industrial, en el cual se establecen los derechos conferidos por
el registro de marca, indicando los derechos exclusivos que se otorgan al

titular del mismo.

De tal cuenta que se reconocen los derechos para que el titular de estos
pueda oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante
para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales
se ha registrado la marco o productos o servicios diferentes. Asimismo se
otorga la facultad de hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacion o la
colocacién de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante por

parte de un tercero no autorizado.
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Principio de territorialidad: con este principio se busca la proteccion del
titular solo en aquellos paises en donde ha obtenido los derechos de
propiedad industrial, y no en otros paises en donde este derecho no ha
sido otorgado, por lo tanto la solicitud de derechos debe solicitarse en
cada uno de los paises en donde se busca obtener la proteccion, ya que
la proteccion en un pais determinado no garantiza su proteccion de forma
internacional. Respecto a este principio, por tal motivo la proteccion de
una marca, patente o diseflo en su en un pais no significa que este
automaticamente protegidos en todo el mundo. Sin embargo los
derechos de propiedad industrial tienen caracter territorial, y las oficinas
de propiedad intelectual Unicamente otorgan proteccion para la

jurisdiccion nacional.

Principio de duracion limitada: La proteccion que se otorga a un Derecho
de Propiedad Industrial, es generalmente limitada en el tiempo, esto
quiere decir que el titular del derecho gozarad de este durante un lapso
determinado, segun la legislacion del pais en donde se haya realizado la
solicitud y otorgado el derecho. Este principio encuentra establecido en
el articulo 31 del Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, en el
cual se establece la vigencia del registro y la renovacion de las marcas,

por un periodo de diez afios con la posibilidad de renovarse.
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Principio de Divulgacion: este principio se refiere a la obligacion que
tiene el solicitante de hacer puablico el contenido del derecho de
propiedad industrial. Si bien es cierto que bajo el Principio de
Territorialidad la proteccion se da en un lugar determinado, la
divulgacion del contenido de la solicitud debe ser internacional ya que
dicho contenido va a constituir un bien publico a disposicion de
cualquier persona, esto ocurre de forma regular en las solicitud de
registro de patentes de invencion y modelos de utilidad. Este principio se
encuentra regulado en el articulo 163 del Decreto 57-2000 Ley de
Propiedad Industrial ya que indica el derecho que tienen las personas de
consultar todos los libros y expedientes que se encuentre en el Registro
de la Propiedad Intelectual. Asimismo establece que ser presumira que
son del conocimiento publico los datos, inscripciones y demas asientos

que consten en el Registro.

Instituciones relacionadas con el Derecho de la Propiedad Industrial

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

El antecedente inmediato de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual se da en el afio de 1891 cuando se lleva a cabo el Arreglo de
Madrid, basados en el articulo 19 del Convenio de Paris, ES en este

cuerpo normativo internacional en que se llega a un arreglo sobre marcas
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de fabrica o de comercio, el cual dio lugar al primer servicio
internacional de presentacion de solicitudes de derechos de Propiedad
Industrial denominado, Sistema de Madrid para el Registro Internacional

de Marcas.

Posteriormente en el afo de 1893, se crean las dos Secretarias
encargadas de administrar los Convenios de Paris y Berna, las cuales se
fusionaron para conformar Las Oficinas Internacionales Reunidas para
la Proteccion de la Propiedad Intelectual, las cuales evolucionaron y en
el afo de 1970 se convirtieron en la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), como wuna nueva organizacion
intergubernamental con sede en Ginebra Suiza y finalmente en el afio de
1974 la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual ingresa en las

Naciones Unidas en calidad de organismo especializado.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tiene
como finalidad fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo
el mundo con la cooperacion de otras organizaciones internacionales. Su
objetivo principal es promover un sistema internacional de propiedad
intelectual, con el que se busca que se recompense la creatividad y
estimule la innovacion y con ello se contribuya al desarrollo econdémico,

social y cultural de todos los paises.
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Dentro de sus funciones mas importantes se encuentra la de colaborar
con los estados en la elaboracion de normas internacionales relacionadas
con la propiedad intelectual para estandarizar los sistemas vy
procedimientos de registro de marcas y de esta forma promover el uso y
la proteccion eficaz de la propiedad intelectual en todo el mundo. Otro
objetivo muy importante de esta organizacion es dar a conocer la
propiedad intelectual entre los distintos sectores de la sociedad para
contribuir a la prosperidad economica y cultural de los paises, ya que
debe tomarse en cuanta que estos derechos van a permitir a los creadores
y titulares, ya sea de una patente, marco o derecho de autor, beneficiarse

de su creacion.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, busca la
modernizacion de la instituciones de propiedad intelectual, esto debido a
que en paises en vias de desarrollo aun se emplean procesos manuales
de registro, lo cual tiene como consecuencia un atraso en la gestion de
este, por lo que ha buscado las formas para ayudar a las oficinas de

propiedad intelectual a informatizar los procedimientos de trabajo.
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Principales Organos de la Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual

Los principales organos de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual son la Asamblea General, la cual, segin el articulo sexto del
Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, estd formada por los Estados parte de ese convenio que sean
miembros al menos de una de las Uniones, en donde el gobierno de cada
estado miembro va a estar representado por un delegado quien a su vez
puede ser asistido por suplentes, asesores y expertos. El segundo 6rgano
es la Conferencia, esta se regula en el articulo septimo, y esta formada
por los Estados parte del Convenio, ya sean 0 no miembros de las
Uniones, dentro de sus principales funciones esta discutir las cuestiones
que sean de interés genera en el campo de la propiedad intelectual y
podra adoptar recomendaciones respectos a esas cuestiones, siempre
respetando la competencia y autonomia de las Uniones. Por ultimo esta
El Comité de Coordinacion; que estd formado por los Estados parte que
sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unidn de Paris o del Comite

Ejecutivo de la Union de Berna o de ambos Comités ejecutivos.
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Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala

El 20 de mayo de 1886, por medio el decreto 148 de la Asamblea
Legislativa, se cred la primera oficina de patentes, esta era una
dependencia del Ministerio de Fomento. Con el decreto 882 del 31 de
diciembre de 1924 se creo la oficina de marcas y patentes. Veinte afos
después, el 4 de diciembre de 1944, por decreto numero 28 la oficina de
marcas y patentes pasa a ser parte del Ministerio de Economia y Trabajo,
el 16 de octubre de 1956, tras sufrir modificaciones en sus atribuciones
dicho ministerio, la oficina de marcas y patentes pasa a ser una

dependencia del Ministerio de Economia.

En Guatemala segun el articulo 162 de la Ley de Propiedad Industrial
Decreto 57-2000 el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad
administrativa encargada principalmente de: “Organizar y administrar el
registro de los derechos de propiedad industrial, Cumplir todas las
funciones y atribuciones que le asigna la ley, Desarrollar programas de
difusion, capacitacion y formacion en materia de derechos de propiedad
intelectual.” Esta a cargo de un Registrador, el cual es asistido por uno o
mas subregistradores. Dentro de sus principales funciones esta cumplir
con las acciones encaminadas a la cumplir con los procedimientos de

adquisicion, mantenimiento y proteccion de los derechos de autor y
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derechos conexos, signos distintivos, de las patentes de invencion y de

modelos de utilidad y de los disefios industriales.

Camara guatemalteca de la Propiedad Intelectual

La Camara Guatemalteca de Propiedad Intelectual fue fundada en el afo
2016, tiene su sede en el Departamento de Guatemala y de acuerdo a su
estatuto es “una organizaciéon de caracter privado, no lucrativa, no
religiosa, apolitica, cultural, académica, educativa y de desarrollo
integral de sus asociados.” y su objeto y finalidad es la promocion, el
desarrollo y la divulgacion de la importancia de la proteccion de la
propiedad intelectual, la defensa de los intereses comunes de sus
asociados organizar actividades académicas que permitan el estudio y
capacitacion de sus asociados; promover el conocimiento y la
observancia de los derechos de la propiedad intelectual. Esta cama esta
integrada por cinco 6rganos: Asamblea General; Junta Directiva; Organo
de Fiscalizacion; Tribunal de Honor; y Comité Académico. Siendo la

Asamblea General la maxima autoridad de la Camara.
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Signos distintivos

Los signos distintivos son aquellos que permiten identificar en el
mercado los productos, servicios o actividades de una misma naturaleza
por medio de marcas, nombres comerciales, sefiales de publicidad y
denominaciones de origen y cumplen con el objetivo de ser el medio a
traves del cual las empresas logran un acercamiento con los
consumidores y darle un valor a las actividades de las mismas, a la vez
que se evita una confusion en el mercado con sus competidores. Es
importante resaltar que la proteccion de un signo distintivo para obtener
la exclusividad sobre el mismo, requiere un tramite administrativo, en el

caso de Guatemala, frente al Registro de la Propiedad Intelectual.

Marca

La marca es un signo que va a ser perceptible por los sentidos y segun la
legislacion guatemalteca es considerada un bien mueble, permite
distinguir productos o servicios, producidos o prestados por una persona
individual o juridica, de otros que sean similares. Pueden considerarse
marcas las palabras, letras, numeros dibujos, colores, fotos, logotipos,
etiquetas y la combinacion de estos elementos. Estas van a representar la
imagen y reputacion de los productos y servicios de una empresa.

Existen excepciones, respecto a lo que no puede considerarse una marca,
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dentro de éstas se encuentran los términos genericos, es decir que no
puede registrarse una palabra que haga alusion al producto que se
comercialice o servicio que se preste. De igual forma no son objeto de
registro los términos descriptivos o que describan las caracteristicas de
un producto. Otro signo que no es objeto de registro como marca son
aquellas que induzcan al error o que sean consideradas contrarias al
orden publico. Por dltimo no pueden protegerse como marcas las
banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados u

organizaciones internacionales.

Las marcas para que puedan ser objeto de registro deben llenar dos
requisitos esenciales que son el de distintividad y de representacion
grafica. La distintividad va a ser considerada como un funcién compleja
de la marca que relne dos propiedades, siendo la primera la de
identificar, es decir reconocer la marca como perteneciente a cierto
género, clase o especia de productos o servicios, pero al mismo tiempo
ésta no es el genero ni lo representa, ni lo designa. La segunda propiedad
es la de diferenciar, esto se da cuando se separa por sus caracteristicas
una marca de otras marcas del mismo género, estableciendo una

distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo.
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Vallecillo (2016) afirma que:

La distintividad es un requerimiento intrinseco a toda marca, sin esta caracteristica, un signo
distintivo no existiria, pues al poseer dicho elemento, el publico consumidor es capaz de
diferenciarlo y no confundirlo con otros productos o servicios similares dentro del comercio.

(p.19)

El segundo requisito es la representacion grafica, esta consiste en que el
signo que se solicite su registro como marca deber ser susceptible de ser
representado graficamente. En las marcas denominativas este requisito se
cumple consignando el signo y su representacion grafica escribiendo la
marca en el tipo en el tipo de letra o caracteres estandar utilizados para
cumplir con los requisitos de forma. En las marcas figurativas o mixtas,
este requisito se cumple al consignar el signo y su representacion grafica

incluyendo una reproduccion de la marca.

Por los elementos que las conforman, las marcas tradicionales se van a
clasificar en marcas denominativas, marcas figurativas y marcas mixtas.
Las marcas denominativas son aquellas que van a estar constituidas por
expresiones pronunciables, con o sin significado, combinacién de letras,
combinacién de ndmeros, combinacion de letras y nimeros, asi como
expresiones que incluyan signos ortograficos o puntuacion que auxilien a
su lectura. Las marcas figurativas, son las que estan conformadas por una
determinada figura, disefio o combinacion de colores sin elementos

denominativos. Estas marcas pueden transmitir una idea o concepto
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determinado o estar conformadas por un diseflo abstracto carente de
significado para el consumidor. Por ultimo las marcas mixtas, son
aquellas que estan integradas por elementos figurativos y denominativos,
es decir que estan constituidas por elementos denominativos escritos con

una grafia especial se consideran como mixtas.

Por el objeto de su proteccion las marcas se van a clasificar en marcas de
servicio, que van a ser aquellos signos que van a distinguir los servicios
de cualquier indole vya sean financieros, bancarios, publicidad, de
transporte, y estas se encuentran bajo las mismas normas y restricciones
que las marcas que distinguen productos. Marcas de productos, son
aquellas destinadas a identificar productos en el mercado. Las marcas
colectivas, son aquellas cuyo titular es una asociacién o cooperativas,
que no utilizan por si mismas las marcas pero si sus miembros, para
ofrecer un servicio o producto. Las marcas de certificacion, son aquellos
signos que se conceden, cuando un producto o servicio satisface normas
definidas, y se otorga el derecho sobre las mismas cuando se comprueba
que los productos que se producen o los servicios que se prestan,
cumplen dichas normas. Por dultimo se encuentran las marcas
notoriamente conocidas, estds representa una excepcion a la

obligatoriedad que una marcar debe estar registradas para que goce de
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proteccion, debido a que las mismas autoridades competentes para llevar

a cabo el registro de marcas las consideran muy conocidas.

Funciones principales de las marcas

Se puede establecer que una marca tiene cuatro funciones principales,
siendo la primera de estas distinguir un producto o servicio de una
empresa de los productos o servicios de otras empresas, como ya se ha
seflalado, esto con la finalidad de facilitar la eleccion de los
consumidores en el momento de adquirir ciertos productos o de contratar
determinados servicios. Por lo tanto una marca ayuda al consumidor a
identificar productos o servicios ya le son conocidos o de los cuales tenia

informacion a traveés de los distintos medios publicitarios.

La segunda funciéon de una marca es determinar la relacion que existe
entre esta y un empresa en especifico, es decir que relacionan
directamente el producto o servicio con la empresa en donde se originan,
esta funcidn es de suma importancia, ya que en el mundo comercial
varias empresas pueden ofrecer productos o servicios similares, pero el
elemento que los va a distinguir una empresa de otra es la marca que

utilicen para diferenciar sus productos.
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La tercera funcion que cumple una marca es la de recordar al consumidor
la calidad especifica y determinada de un producto o servicio a la cual
hace alusion. Es de esta cuenta que las empresas pueden otorgar licencias
de uso, ya que una marca no siempre es utilizada por una sola empresa,
y estas pueden otorgar a los licenciatarios derechos sobre las marcas, con
la condicion de que se respeten estandares de calidad determinados y

especificos

La cuarta funcion que tienen las marcas es la de promover la
comercializacion y venta de productos y servicios, Puede establecerse
que esta funcién cumple con los objetivos de atraccion para el consumo
y esta relacionada directamente con la forma en la que se realizara la
promocion y publicidad de la marca para que logre ser atractiva a los
consumidores y generar confianza al mismo tiempo que logra

diferenciarse de otra empresa.

Courrejolles (2001) afirma que:

La funcion juridica de la marca es distinguir los bienes y servicios de un productor de otros
bienes o servicios que son de naturaleza idéntica o similar pero que corresponden a otros
productores. La marca atribuye a estos bienes una procedencia a una empresa 0 grupo de
empresas, es decir individualiza los bienes en funcion a su origen. Esto le sirve al consumidor
para escoger entre los productos del mismo género provenientes de empresas diferentes.
(p.180)
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Con la anterior afirmacion puede establecerse que, para que una marca
logre su principal funcion juridica debe de llenar requisitos de
distintividad y lograr las cuatro funciones descritas. Ya que dentro del
comercio existen variedad de productos similares o iguales que
necesariamente deben distinguirse de otros para obtener beneficios
economicos necesarios y que sean un activo dentro de la actividad

comercial.

Nombres comerciales

Un nombre comercial es un signo de caracter denominativo o mixto, es
decir que incluye simbolos como letras o nimero y una figura o logotipo,
el cual va a identificar o distinguir una empresa, un establecimiento
comercial o a una entidad. De acuerdo con el Centro de Comercio
Internacional y la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(2004), las marcan difieren de los nombres comerciales en que estos
ultimos representan el nombre completo de una empresa en el cual se
denota su caracter juridico, mientras que una marca es el signo distintivo
del producto o servicios de la empresa. Ademas una empresa puede ser
titular de varias marcas o utilizar el mismo nombre comercial o una parte

de este como marca.
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En el Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial en el articulo 4 se
establece que los nombres comerciales conforman un signo
denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una
empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Esta definicion
es acorde a lo establecido por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Industrial. Dentro de la misma ley se establece el procedimiento para el
registro de estos signos distintivos, con requisitos especificos propios.
Siendo una de las principales caracteristicas que el derecho sobre este se
adquiere por su primer uso en publico en el comercio y con relacion al
giro de negocio o actividad mercantil de una empresa. A diferencia de
las marcas y sefiales de publicidad el registro de este signo distintivo se

da por tiempo indefinido.

Sefales de publicidad

Ruiz (2013), afirma que: “se entiende por sefiales de publicidad, la
palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una marca. En
consecuencia, los lemas comerciales solamente pueden ser
denominativos” (p. 55). En el Decreto 57-2000 Ley de Propiedad
Industrial en el articulo 4 se define a las sefiales de publicidad como:
“toda leyenda, anuncio, frase, combinacion de palabras, disefio, grabado
o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y caracteristico,

que se emplee con el fin de atraer la atencion de los consumidores o
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usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o0
establecimientos mercantiles.” Se establece que son denominativas ya
que regularmente son combinaciones de palabras que tienen como
finalidad atraer la atencion de los consumidores sobre uno o varios

productos, servicios empresas o establecimientos mercantiles.

Para el registro de estos signos distintivos en Guatemala, se aplican las
mismas normas relativas a las marcas, es decir en cuanto al
procedimiento, vigencia, renovacion y enajenacion. En cuanto al alcance
de la proteccion que se otorga esta se da unicamente a la expresion o
sefial de publicidad en su conjunto, y no se va a extender a otros

elementos o partes que vayan a ser considerados por separado.

Denominaciones de origen

Para establecer qué son las denominaciones de origen se debe definir en
primer lugar qué son las indicaciones geograficas ya que las primeras
son una tipo especial de las segundas mencionadas. Una indicacién
geografica es un signo que se utiliza para distinguir los productos que
tiene un origen geografico especifico, y por lo tanto van a poseer
cualidades o una reputacion del lugar en donde se originan. El articulo 4
del Decreto 57-2000 Ley de propiedad industrial define a las

indicaciones geograficas como: “todo nombre geografico, expresion,
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Imagen o signo que designa o0 evoca un pais, un grupo de paises, una

region, una localidad o un lugar determinado.”

De tal cuenta, puede establecerse que la funcion principal de las
indicaciones geograficas es el designar lugares, ciudades, regiones o
paises concretos. De forma comun estos signos distintivos estan
relacionados a productos de origen agricola sin embargo no esté limitado
unicamente a este dmbito, sino hacer referencia a cualidades de los
productos relacionados con las técnicas utilizadas para la obtencion de
los mismos como los conocimientos y tradiciones empleadas en su

produccion.

Segun el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), las indicaciones
geograficas engloban dos nociones, que son las indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen. Las primeras van a identificar
un producto como originario de un pais o lugar especifico. Las segundas
van a identificar productos como originarios de un pais o region o
localidad determinada, que posean cierta calidad que se le atribuya
fundamentalmente a su origen geografico tomando en cuenta factores
naturales y humanos. Cabe mencionar que existen indicaciones

geograficas genéricas, las cuales se van a caracterizar por designar un
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tipo de productos y no para establecer el lugar de procedencia, y por lo
tanto este tipo de signo de desempenfar la funcién de una indicacion

geografica.

Marcas no tradicionales

La creatividad y los avances de la ciencia, tecnologia ha permitido que
surjan un nuevo tipo de marcas denominadas no tradicionales, las cuales
no son percibidas a través del sentido de la vista. Esta nueva
denominacion fue identificada en el aflo 2007 por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual como nuevos tipos de marcas Yy
segun la opinion formulada por la Comision Permanente sobre Derecho
de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (en adelante
SCT por sus siglas en ingles), se establecié formalmente el término
marcas no tradicionales, para referirse a las marcas que pueden adoptar
otras formas, siempre y cuando demuestren la naturaleza de la marca,
permitan realizar un examen adecuado y posibiliten a las partes
interesadas consultar el registro para dar a conocer el alcance de la

proteccion otorgada a un signo determinado.
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Vallecillo (2016) establece:

Las marcas no tradicionales consisten en cualquier signo  distintivo atil para diferenciar
bienes, productos y servicios de entre otros de su misma clase o especia, pudiendo ser
distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista, tacto, olfato,
gusto, oido) y sean por ende susceptibles de representacion grafica. (p.14)

De las definiciones anteriores destacan aspectos que son propios de las
marcas no tradicionales, que si bien es cierto guardan la misma funcién y
finalidad de las marcas tradicionales, se van a diferenciar de éstas,
principalmente por la forma en la que van a ser percibidas, ya que no
unicamente van a ser trasmitidos a través de signos graficos sino por
medio de otras formas perceptibles a traves de otros sentidos lo cual las
hace mucho méas complejas de regular y llegar a acuerdo en cuanto a los

procedimientos de su registro y determinacion de su distintividad.

La SCT efectuo una clasificacion muy completa respecto a las marcas no
tradicionales dividiéndolas en dos grupos siendo el primero los signos
visibles, dentro de los cuales se encuentran las marcas tridimensionales,
marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, titulos de peliculas y
libros, signos animados o de multimedia, marcas de posicion y marcas
gestuales. El segundo grupo se denomina signos no visibles, dentro de
este se encuentras las marcas sonoras, marcas olfativas, marcas

gustativas y marcas de textura o tactiles.
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Con el objetivo de crear un marco normativo internacional que se adapte
a la modernidad y que sea dinamico para armonizar los tramites
administrativos del registro de marcas se establecio el Tratado de
Singapur en el afio 2006. Este tratado busca la simplificacion de los
procedimientos reduciendo el trabajo administrativos y costos de
funcionamiento de las instituciones encargadas del registro de propiedad
industrial. Los principales procedimientos que regula con los referentes a
la asignacion de la fecha de presentacion de las solicitudes, la division de
las solicitudes, las inscripcion de cambio de nombre o las direcciones,
inscripcion de cambio de titularidades de registro, la correccion de
errores, la renovacion de registros y la inscripcion de registros La
Importancia de este tratado radica en que es en donde se toman en
cuenta las marcas no tradicionales y los procedimientos para su registro.
Siendo asi el primer instrumento internacional que reconocer de forma
expresa este tipo de marcas. Sin embargo no obliga a las partes

contratantes a registrar marcas no tradicionales.

Marcas Tridimensionales

Dentro de la clasificacion antes mencionada, es importante mencionar a
las marcas tridimensionales, debido a que estos signos pueden ser
percibidos con el sentido de la vista y del tacto, y va a consistir en un

objeto o cuerpo que ocupa tres dimensiones de espacio, de esta cuenta,
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para su registro debe determinarse el tamafno de la reproduccion y el
numero de vistas diferentes de la marca si las hubiere y que forman la
representacion, de igual forma debe de establecerse el tipo de marca, y
para su registro debe de tomarse en cuenta una representacion grafica

que demuestre este aspecto.

Liévano (2011) establece que:

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o las
de los envases o0 envolturas en los que esté empacado. Lo que se busca con la proteccién de
este tipo de signos es gue un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al
adoptar una forma completamente novedosa y diferente al que habitualmente tienen productos
de la misma categoria, o sus empaques. (p.6).

Las marcas tridimensionales en su forma pura, es decir cuando se tratan
de formas o embalajes, sin signos verbales o graficos que los acomparien
dificulta su distintividad, ya que de esta manera no se puede establecer
una diferencia significativa entre productos de similar naturaleza, y para
dar solucion a esta problematica se hace necesario acompararlas de
elementos denominativos o simbolo graficos. Este tipo de marca logra
una distintividad por el uso prolongado e ininterrumpido de una forma
especifica y particular sobre un producto que hace que los consumidores

lo puedan distinguir.
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Para cumplir con el requisito esencial de la representacion grafica, se ha
establecido a través de la SCT, criterios para que puedan ser objeto de
registro, para lo cual exigen que se indique el tipo de marca, en este caso,
tridimensional, una imagen que puede consistir en un dibujo o fotografia
del objeto, las vistas adicionales del objeto que pueden ser aportadas por
el solicitante o exigidas por las instituciones encargadas del registro de

marcas, una descripcion verbal y una muestra del objeto.

Hologramas

Un holograma es una placa fotografica obtenida mediante una técnica
fotografica que, mediante iluminacion por laser, permite obtener
imagenes tridimensionales en color, produciendo un efecto de
proyeccion o reflejar imagenes tridimensionales sobre superficies planas
las cuales cambian dependiendo el angulo desde el cual se observen.
Debido a las caracteristicas que presentan los hologramas estos pueden
adoptar cualquier forma, color e ir acompafados de signos y letras,
cumpliendo con la funcion de una marca tradicional es decir cumple con
el requisito de distintividad. Sin embargo, este tipo de marcas encuentran
su dificultad en cuanto al cumplimiento del requisito de representacion
grafica al momento de solicitar su registro. Por lo anterior la SCT,
establecio que para su registro es necesario que la solicitud de registro de

marca, asi como presentar una imagen que capte el efecto hologréafico en
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su totalidad, presentar imagenes en donde se distingan las vistas del
holograma desde distinto angulos, una descripcion de palabras que

explique el efecto holografico

Signos animados o de multimedia

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geogréaficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual establece que los signos animados son aquellos constituidos
por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo una
combinacién del objeto y del movimiento perceptible visualmente), la
Imagen en movimiento puede ser un fragmento de pelicula
cinematografica o de video o el logotipo mocil de un programa de

television, etc.

Este tipo de marca, cumple con los requisitos de distintividad debido a
que estan compuestas por imagenes que pueden adoptar cualquier forma,
e ir acompafados de cualquier signo, sean estos nameros, palabras o
letras. En cuando a su representacion grafica, no representa una mayor
complejidad ya que la SCT establecio que el solicitante del registro de un
signo animado o multimedia debe presentar en las instituciones
encargadas del registro de marcas una serie de iméagenes fijas que de

manera conjunta describan animacion, una descripcion por escrito que
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explique la animacion, una grabacion del signo en formato analogico,
digital o electréonico, y la indicacion de que se trata de una marca de

multimedia.
Marcas de color

Las marcas de color forman partes de las marcas no tradicionales,
respecto a ellas se ha establecido que pueden definirse como aquellas

que:

“Consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinacion de colores en un
producto, o en su empaque. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es que un
producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, 0
de una combinacién de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente
tienen los productos de la misma categoria o sus empaques. (Liévano, 2011)” (Vallecillo,

2016, p. 17).

Estas marcas representa un reto para ser consideradas como tal, debido a
que se debe determinar la forma en la que van a ser representadas y si se
deben a aplicar las normas aplicables a las marcas tradicionales en
cuanto a la reivindicacion de los colores. Asi mismo debe describirse el
color que compone la marca y la manera en la que este se aplica a los
productos. Por lo tanto, segln el criterio e la OMPI, un color por si

mismo no va a ser objeto de registro, sino que debe de establecerse los
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elementos que lo integran y que lo hacen distintivos de los ya existentes

y debe comprobarse la distintividad de los mismos.

Marcas sonoras

Las marcas sonoras son aguellas que consisten en sonidos que al ser
escuchados por el publico son reconocidos y pueden distinguirse de
otros, EI Comité Permanente sobre el Derecho de Marca, Disefio
Industriales e Indicaciones Geogréaficas de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual establece que los sonidos pueden ser musicales o
no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados
expresamente (es decir, por encargo especifico), o bien tomados de la
amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no
musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente

reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza.

Vallecillo (2016) establece que:

Los signos sonoros no escapan de esta realidad, y consisten basicamente en aquellos sonidos
que al ser percibidos audiblemente por el publico consumidor genera un caracter distintivo y
evocativo de entre otros de su misma clase o especie. (p.17)

El objetivo principal de las marcas sonoras es que los consumidores
asocien el sonido con el origen empresarial de un producto. Como se ha

mencionado, un signo distintivo debe llenar los requisitos de
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distintividad y representacion grafica, las marcas sonoras cumplen con
ellos, ya que cuando los sonidos se combinan con otras formas mixtas
como elementos denominativos o figurativos se da una relacion entre el
sonido e imagen, con lo cual se logra la distintividad y diferenciar un

producto de otro dentro del mercado.

De lo anterior se puede mencionar que existen marcas sonoras que
unicamente van a consistir en aquellas que solo van a estar conformadas
por un sonido y las que estan conformadas por la combinacion de un
sonido con elementes adicionales como las denominaciones, imagenes, o
animaciones. Cuando se presenta el primer caso, es decir aquellas marcas
que solo estan conformadas por un sonido, es discutible si realmente
cumplen con el requisito de distintividad, debido a que un sonido por si
mismo solo permite diferenciar un producto en el mercado pero esta
limitado ya que no es posible la identificacion del mismo. Por lo tanto no
es claro si un sonido reproducido de forma aislada de un elemento
adicional permite que el consumidor los asocie con un producto en
especifico. Por otro lado, las maras sonoras que estan conformadas por
una combinacion de sonidos con denominaciones o imégenes cumplen
con el requisito de distintividad, ya que cuando se afade estos elementos

tienen la misma capacidad de distincion de las marcas tradicionales.
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En cuanto a la representacion grafica de las marcas sonoras la SCT ha
establecido criterios y requisitos para su representacion y solicitud de
registro. De tal cuenta que la solicitud de registro de una marca sonora
comprendera una notacion musical en un pentagrama, junto con la
descripcion escrita de la marca, en la que se pueda indicar los
instrumentos utilizados, notas, longitud y otra caracteristica del sonido,
asi como la grabacién analégica digital o electrénica del sonido. Por otro
lado, las marcas sonoras que consistan en sonidos no musicales, se
debera representar a través de una onomatopeya del sonido, es decir una

descripcion en palabras o una grabacion del mismo.

Marcas olfativas

Por altimo se encuentran las marcas olfativas, las cuales van a consistir
en un signo odorifico u aromatico que se percibe por el sentido del
olfato, que va a ser lo suficiente distintiva y lo va a diferenciar de otras
que pertenezcan a la misma clase con el objetivo que los consumidores
asocien el olor con el origen empresarial de un producto. En la
actualidad este tipo de marcas no tienen aceptacion y su registro es poco
probable debido a la dificultad que existe para establecer su distintividad

y sobre todo su distincion gréfica.
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Vallecillo (2016) establece que:

Una marca olfativa es todo signo odorifico y aroméatico mediante el sentido del olfato, cuya
finalidad versa en concederle a un producto o servicio determinado la suficiente capacidad
distintiva o diferenciadora entre diversos productos o servicios pertenecientes a la misma clase
0 especie. (p.18)

Tomando en cuenta que un olor por si mismo no tiene la capacidad
inherente de hacer distintivo un producto ya que solo permiten
diferenciar un producto de otro pero no la identificacion de este y su
origen comercial. Sin embargo al combinar un olor, que sea lo suficiente
novedoso y sea combinado con una imagen o palabras puede lograr que
el consumidor relacione un olor con un producto. Por otro lado, se
encuentra la situacion en la que el olor de un producto adquiere
distintividad, sin tener la capacidad por si mimo de hacerlo, lo cual se
adquiere por el uso prolongado e ininterrumpido de un olor en particular

sobre un producto hasta lograr que los consumidores lo distingan.

Es en cuanto a la representacion grafica, que las marcas olfativas
presentan la mayor dificultad para obtener su registro, ya que la solicitud
de las mismas no logran satisfacer este requisito y no se ha encontrado
una forma adecuada para hacerlo, ya que Unicamente se ha limitado a
realizar una descripcion del olor por medio de palabra, principalmente
porque una descripcion de este tipo no resulta lo suficientemente precisa

y objetiva. Otra solucion que se ha planteado, para que estas marcas
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cumplan con el requisito de representacion grafica es la de representarla
por medio de la formula quimica de la misma, pero se ha considerado
que es poco inteligible, y no representa al olor como tal, sino Unicamente
la sustancia de la misma. Por estas razones es que no se ha logrado
desarrollar la forma adecuada para cumplir con el requisito de
representacion grafica de las marcas olfativas, lo que tienen como

resultado la posibilidad casi nula de su registro.

Por lo expuesto con anterioridad, las marcas no tradicionales para que
sean consideradas como tal, deben llenar requisitos registrales
especificos, tales como la distintividad, perceptibilidad y representacion
grafica. Tomando en cuenta que estos tres aspectos son de suma
importancia para lograr el registro y reconocimiento del derecho de un
titular sobre una marca, puede establecerse que la distintividad es un
requisito intrinseco, ya que sin ésta caracteristica un signo distintivo no
existiria y no se diferenciaria de otros en el mercado. La perceptibilidad
por otro lado es la caracteristica que le permite a un signo distintivo ser
percibido por los consumidores a traves de sus sentidos para que logre

introducirse en la mente del puablico y pueda asimilarse con facilidad.

43



La representacion grafica es una caracteristica compleja que debe
tomarse en cuenta para el registro de una marca no tradicional, debido a
que éstas, a diferencia de las marcas tradicionales, se encuentran dentro
de los signos no visibles por lo tanto existe un conflicto y no se ha
logrado un consenso para ofrecer una solucion para lograr su proteccion
y reconocimiento en el sistema de marcas ya que no se han establecido
como puede representarse un olor, un sonido o un sabor. De tal cuenta
que se ha optado por realizar una descripcion de la marca mediante
palabras como complemento necesario para dar a conocer en que
consiste la marca no tradicional de la cual se desea adquirir el derecho

exclusivo

En ese orden de ideas la representacion de las marcas no tradicionales es
méas amplia, ya que puede integrar varios elementos combinados, por lo
tanto implica una modificacién a los procedimientos establecidos para su
registro en las distintas instituciones que los llevan a cabo, es decir que,
se debe indicar el tipo de marca, para que se distinga de otros signos
convencionales o tradicionales, la descripcion detallada de la marca vy
presentacion de tallada de medios técnicos para comprobar su
distintividad.
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Otras marcas no tradicionales

Las principales marcas no tradicionales fueron desarrolladas con
anterioridad, sin embargo es importante mencionar otras que no han sido
relevantes, pero su mencion es importante para establecer con mayor
amplitud el tema de las marcas no tradicionales. Dentro de estas se
encuentran las marcas de textura o tactiles, las cuales consisten en que la
marca es la superficie de un producto lo que da lugar a su
reconocimiento. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de marca
es que un producto sea distintivo dentro del mercado pro adoptar una
textura distinta y novedosa a lo que habitualmente presentan productos
de una misma categoria, con el objetivo de que los consumidores asocien

esa textura a un producto y una empresa determinada.

Marcas de posicion, son otro tipo de marcas no tradicionales de poca
relevancia, estas se caracterizan por un elemento idéntico que siempre
aparece en el producto en la misma posicion y con proporciones
constantes. El elemento distintivo de este tipo de marca se da con la
combinacién del signo y la posicidn, ya que el caracter distintivo se
produce por esta forma, ya que por si misma esta marca no podria ser
admitida para su proteccion. Por dltimo se encuentran las marcas de

movimiento, con las que se busca proteger es la incorporacion de un
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movimiento totalmente novedoso Yy diferente dandole distintividad a

productos que pertenecen a una misma categoria o sus empagues.

Marcas gustativas

Liévano (2011) establece que:

Las marcas gustativas consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto
determinado, le son afiadidos para otorgarle distintividad en el mercado. El resultado final que
se espera obtener con la proteccion de este tipo de signos es que los consumidores asocien el
sabor con el origen empresarial del producto. (p.22).

Las marcas gustativas guardan similitud con las marcas olfativas, ya que
previo a degustar un producto u alimento especifico se tiende a olfatearlo
y luego a degustarlo o saborearlo. Las marcas gustativas deben, al igual
que los otros tipos de marcas que se han abordado, cumplir con los
requisitos de distintividad y representacion grafica, siendo estos dos
aspectos importantes para que puedan registrarse y el solicitante pueda
lograr una proteccion de un sabor determinado, que lo logre distinguir
de otros productos similares que hay en el mercado. Cabe mencionar la
Importancia de este tipo de marcas, ya que en la actualidad segun Gomez
& Mejia (2012), considera al sentido del gusto “como el sentido menos
explorado y explotado en estrategias de marketing Sensorial”. De igual

forma este sentido es dependiente del resto, ya que el sabor no se
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encuentra unicamente relacionado con el sentido del gusto, sino que es

un conjunto de percepciones de todos los sentidos.

Chijane (2007) afirma:

Que los razonamientos que restringen la inscripcion de marcas gustativas residen
fundamentalmente en la dificultad que estas presentan al momento de diferenciar el gusto del
objeto o producto mismo y su dificultad para ser representado de forma grafica. (p.495)

En cuanto al cumplimiento de distintividad, es importante establecer que
un sabor no tiene la capacidad inherente de hacer distintivo un producto
en el mercado, ya que no le permite al consumidor asociar la marca con
el origen empresarial de la misma. Por lo que es necesario que el sabor
vaya acompafiado de un signo, ya sea denominativo o figurativo, para
que de esta forma se cumpla con el requisito de distintividad. Debe
tomarse en cuenta que el sabor que se desea proteger como marca tiene
que ser novedoso y diferente que lo distinga de otros productos de la
misma categoria en el mercado. Otra forma en la que una marca
gustativa puede lograr distintividad es por medio de su uso prolongado e
ininterrumpido en el mercado, siempre y cuando un sabor sea totalmente
novedoso, de tal forma que pueda ser diferenciado a otros productos

similares en el mercado.
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Liévano (2011) establece:

Existen dos formas de hacer que un sabor pueda cumplir con el requisito de distintividad.
Estas son las siguientes:

Que el sabor vaya combinado con un signo denominativo o figurativo, lo cual forma una sola
marca compuesta que cumple de manera satisfactoria con el requisito de distintividad. En este
caso, se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que
habitualmente tienen los productos de la misma categoria en el mercado.

Que el sabor del producto adquiera distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a
través de la configuracion del significado secundario, por medio de su uso prolongado e
ininterrumpido en el mercado, es evidente que en este supuesto también se exige que el sabor
del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de
la misma categoria en el mercado. (p. 34)

El reto principal que presentan las marcas gustativas para lograr su
proteccion, es que respecto a éstas no se ha llegado a un consenso en
cuanto a la forma en la que se puedan representar de forma gréafica, ya
que en la actualidad no existe un medio idoneo para representar
graficamente un sabor, siendo la Unica forma a través de la descripcion
en palabras, por medio del aporte de una muestra y mediante la
presentacion de la férmula quimica de los componentes de un sabor. Sin
embargo estas formas de representacion pueden considerarse imprecisas
y poco objetivas. En cuanto a la presentacion de la formula quimica se ha
establecido que pocas personas serian capaces de reconocer en una
férmula un tipo de sabor, ademas que una formula guimica no representa

el sabor de una sustancia, sino la sustancia en si misma.
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Marcas gustativas en Guatemala, Espafia, México y

Argentina

Como se ha establecido en cuanto a las marcas no tradicionales, debido a
su caracter novedoso y diferente, ha presentado puntos de discusion para
establecer consensos en cuanto a la viabilidad de su reconocimiento
juridico de estos signos como marca, debido a que en algunos casos se
considera que no pueden hacer distintivo un producto en el mercado, o
que no son susceptibles de ser representados graficamente. Este ultimo
aspecto, el de la representacion grafica de las marcas no tradicionales, y
en especial de las marcas gustativas es un asunto toral, ya que depende
de la representacion grafica que estas marcas sean reconocidas

legalmente y por lo tanto sean objeto de registro.

Sin embargo de forma reciente han ocurrido cambios a nivel
internacional en cuanto al requisito de representacion grafica de las
marcas, principalmente en el criterio establecido por la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Union Europea. Dicha oficina establecio que
el requisito de representacion grafica dejara de aplicarse al presentar una
solicitud a partir del primero de octubre del afio dos mil diecisiete. Por lo
que a partir de esa fecha , los signos podran representarse de cualquier

forma que se considere adecuada, utilizando la tecnologia disponible de
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forma general, con la salvedad de que esa representacion sea, clara,
precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera
y objetiva. Esto con el objetivo de aumentar la seguridad juridica de los

usuarios y reducir el nimero de objeciones debidas a formalidades.

Las disposiciones establecidas en el parrafo anterior se encuentran
reguladas en el articulo 3 del Reglamento de Ejecucién de la Marca de la

Union Europea el cual establece que:

La marca debera estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando
la tecnologia generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de
manera clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al publico en general
determinar con claridad y exactitud el objeto preciso dela proteccion otorgada a su titular.

Esta regulacion se establece con la finalidad de claridad, la seguridad
juridica y la eficiencia con el fin de facilitar la presentacion de
solicitudes de marcas en la Unidn Europea, sin embargo se realiza
enfasis en la forma clara y exhaustiva las indicaciones obligatorias y
facultativas que deben figurar en la solicitud de marca. Asimismo,
aungue ya no se exige la representacion grafica de una marca, la
representacion de esta debe permitir a las autoridades competentes v al

publico en general determinar con claridad y precision el objeto de la
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proteccion. Se establece que cuando proceda la representacion debe
complementarse con una indicacion del tipo de marca de que se trate y
segun sea el caso puede complementarse con una descripcion del signo,

la cual debe concordar con la representacion.

Con esta disposicion se busca garantizar la coherencia en el proceso de la
presentacion de una solicitud de marca, para mejorar la eficacia en el
registro de marcas y fijar los principios generales a los que deben
ajustarse la representacion de cada marca y establecer las normas y
requisitos especificos para algunos tipos de marcas con arreglo a su
naturaleza y caracteristicas especificas. Se realiza también un énfasis en
que las nuevas disposiciones van en consonancia con las nuevas
tecnologias y las posibilidades que estas otorgan y como deben las
instituciones encargadas del registro de marcas adaptarse a estas nuevas
formas de representacion de marcas. Por Gltimo se establece que una

marca podra ir acompariada de una descripcion.

Con esta nueva regulacion se abre una nueva posibilidad para lograr el
registro de las marcas no tradicionales, pero debe tomarse en cuenta que
éste tipo de marcas, principalmente las que son asimiladas a través de los
otros sentidos como el olfato, el gusto o tacto, no pueden lograr una

distintividad por si mismas, por lo que se hace necesario que vayan
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acompafadas de un signo o una denominacion o ya sea con el paso del
tiempo y el uso ininterrumpido logren posicionarse en el mercado y
lograr dicha distintividad. Lo mismo ocurre con su representacion grafica
ebe hacerse una descripcion de la marca, en que consiste y los medios
utilizados para lograr, en este caso un sabor determinado, sus
componentes y en el caso de una solicitud en las instituciones encargadas

del registro de marcas, indicar que se trata de una marca gustativa.

Marcas gustativas en la legislacion de Guatemala

En la legislacion guatemalteca referente a la propiedad industrial, la cual
se encuentra contenida en el decreto 57-2000, Ley de Propiedad
Industrial y su reglamente, no se encuentran reguladas las marcas
gustativas como tal, sin embargo en su articulo numero 4 en donde se
establece la terminologia utilizada, referente a las marcas indica que son:
“Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo,
sonoro 0 Mixto que sea apto para distinguir los productos o servicios de
otros similares en el mercado de una persona individual o juridica, de los
de otra que pueda ser objeto de una representacion grafica.” Esta
definicion establecida en la ley en cuestion, toma en cuenta marcas no
tradicionales, que son, como se ha mencionado con anterioridad, las

marcas tridimensionales, olfativas y sonoras. Si bien es cierto, no
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menciona a las marcas gustativas, se deja la posibilidad de regularlas al
establecer que se entiende por marca otras que puedan ser objeto de

representacion grafica.

Es de suma importancia mencionar lo regulado en el articulo 16 del
decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, este
articulo estable qué signos pueden constituir marcas, dentro de las cuales
se regulan las marcas sonoras y olfativas en la forma, presentacion o
acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio
de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros
que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Este articulo
establece que van a constituir marcas aquellos que a criterio del Registro

tengan aptitud distintiva.

Esta aptitud distintiva la pueden obtener las marcas gustativas como se
desarroll6 con anterioridad, por medio de la combinacién con elementos
denominativos o graficos o con su uso ininterrumpido. Por lo que es
posible indicar que, si bien es cierto no regula las marcas gustativas y
nos las menciona de forma expresa, deja la posibilidad de que puedan ser
objeto de registro, respecto a esto, la Ley de Propiedad Industrial en su
articulo 20 literal p) ultimo péarrafo, regula que puede admitirse para su

tramite el registro de una marca si ésta ha adquirido suficiente aptitud o
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caracter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio, ya que en
las solicitud pueden aportarse documentos que asi lo comprueben, al
tenor de lo que establece el acuerdo gubernativo numero 89-2002
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su articulo 16, regula
que el solicitante tiene la facultad de indicar cualquier otra informacion

que estime pertinente.

Es importante mencionar que la representacion grafica de las marcas no
tradicionales presentan el inconveniente esencial para su registro, como
se ha indicado en paginas anteriores, y dado que en nuestro
ordenamiento juridico referente a las marcas no se regulan de forma
explicita las marcas gustativas, pero si las marcas olfativas, que son
consideradas similares porque poseen caracteristicas comunes, puede
tomarse como base para la regulacidn del registro de marcas gustativas.
En su articulo 22 literales g) y h) de la Ley de Propiedad Industrial y sus
reformas en la seccion dos referente al procedimiento de registro de
marcas, se establecer que en caso de tratarse de marcas sonoras, indicar
una descripcion grafica y adjuntar una reproduccion magnética de la
misma. En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una
descripcion grafica y se puede adjuntar a la solicitud la formula quimica

0 el procedimiento.
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Marcas gustativas en la legislacion de Espafa

En Espafia la regulacion legal respecto a la propiedad industrial se
establece en la Ley 17-2001 y en su reglamento en el Real Decreto 687-
2002. La primera regula el concepto de marca en su articulo 4 indica que
se entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una
empresa de los de otras. Estos signos en particular pueden ser las
palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas, las imagenes, figuras, simbolos y dibujos, las
letras, las cifras y sus combinaciones. Las formas tridimensionales entre
las que se incluyen envoltorios, los envases y la forma del producto o de
su presentacion. Los sonoros y por ultimo cualquier combinacion de los
signos que con caracter enunciativo se mencionaron anteriormente.
Dentro de las prohibiciones absolutas para registrar como marca, en su
articulo 5 literal b) se establecen aquellos que carezcan de caracter

distintivo.

Dentro de los requisitos de la solicitud de registro de marca regulados en
la Ley 17-2001 en su articulo 12 literal c) se tiene como requisito
presentar la reproduccién de la marca y que se deberda cumplir con los
requisitos que se establezcan reglamentariamente. El Real Decreto 687-

2002, en el cual se desarrolla el reglamento de la Ley 17-2001, en su
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articulo 2 numeral 3), regula la reproduccion de la marca y hacer
referencia a la mencion que se debe realizar en la solicitud de que se trata
de marcas tridimensionales, sonora, mixta o denominativa y que en la
solicitud, de forma facultativa podra figurar una descripcion escrita de la
marca. Y que en el caso de que se solicite el registro de una marca
sonora, la reproduccion de la misma deberd ser necesariamente de
caracter grafico pudiendo efectuarse mediante representacion en

pentagrama.

De lo establecido con anterioridad, puede analizarse que en la legislacion
espafiola respecto a las marcas no tradicionales unicamente regula las
marcas tridimensionales y sonoras, y no existe ninguna norma que
permita una interpretacion que integre a los otros tipos de marcas no
tradicionales, ni los medio por los cuales pueda comprobarse la
distintividad o la representacion grafica, regulando Unicamente la

representacion de las marcas sonoras.

Marcas gustativas en la legislacion de Mexico

La Ley Federal de la Proteccion a la Propiedad Industrial en México en
su articulo 170 establece que se entiende por marca todo signos
perceptible por los sentidos y susceptibles de representarse de manera

que permita determinar el objeto claro y preciso de la proteccion, que
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distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el
mercado. En su articulo 172 establece qué signos pueden constituir una
marca, cabe destacar que se regulan los hologramas, las formas

tridimensionales, los sonidos, los olores, y la combinacion de estos.

Las marcas no tradicionales se encuentra reguladas de forma amplia en
la legislacion mexicana, partiendo de esos articulos se puede establecer
que, si bien es cierto las marcas gustativas no estan reguladas como tal y
que la distintividad y la representacion grafica son caracteristicas
esenciales de los signos distintivos, no se regulan de forma técita en esos
articulos. Y al establecer que las marcas son todos los signos
“perceptibles por los sentidos”, deja abierta la posibilidad del registro de
marcas que pueden ser percibidas por el sentido del gusto. Como se ha
establecido las marcas no tradicionales no se considera que puedan ser
distintivas por si mismas por lo que necesitan combinarse con otros
signos distintivos, y dentro de la solicitud debe de realizarse la

descripcion de la marca cuando proceda.

Por dltimo es importante mencionar que en el Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial, no se regula el procedimiento especifico de las
marcas no tradicionales, limitandose por lo tanto, a lo establecido en la

Ley Federal de la Proteccion a la Propiedad Industrial, respecto a las
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marcas tridimensionales, sonidos, olores y la combinacion de estos con
otros signos distintivos, sean estos denominativos o figurativos con la

finalidad de lograr la distintividad y su representacion gréafica.

Marcas gustativas en la legislacion de Argentina

La Ley nimero 22.362 Ley de Marcas y Designaciones, establece en su
articulo 1, que pueden registrarse como marcas para distinguir productos
y servicios: una 0 mas palabras con o sin contenido conceptual, los
dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados,
los sellos, las imagenes, las bandas, las combinaciones de colores
aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los
envoltorios, los envases, las combinaciones de letras y de numeros, las
letras y numeros por su dibujo especial, las frases publicitarias, los

relieves con capacidad distintiva y otro signo con tal capacidad.

En cuanto a la reglamentacion de la ley nimero 22.362, no se establecen
requisitos especificos en cuanto a la presentacion de marcas o cuales van
a ser consideradas como tal, y se limita a establecer los productos o
servicios que se van a pretender proteger mediante las marcas. La
legislacion argentina no regula ningun tipo de marca no tradicional, y se

limita a establecer signos distintivos tradicionales, que cumplan
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estrictamente con el requisito de distintividad y representacion grafica y

los que tengan esta capacidad.

Es importante mencionar que en su articulo 2 en donde regula los signos
que no se consideran marcas y no son registrables, no se mencionan
aquellas que pueden ser consideradas como marcas no convencionales.
Del mismo modo que en su articulo 3 al establecer las marcas que no
pueden ser registradas, no se menciona a aquellas que integran el grupo
de marcas no tradicionales, pero no regula en sus articulos que puedan
considerarse como marcas aquellas que sean perceptibles por medio de
otros sentidos, 0 que tengan capacidad de ser distintivos o susceptibles

de representacion gréafica.

Propuesta del procedimiento para el registro de marcas

gustativas en Guatemala

Como se establecid con anterioridad, la legislacién guatemalteca
referente a la propiedad industrial no contempla de forma expresa a las
marcas gustativas dentro de su definicion de marca ni dentro de los
signos que pueden constituir marcas, pero si toma en cuenta marcas no
tradicionales como las sonoras y olfativas. Por lo que dentro de la Ley de

Propiedad Industrial se establece el procedimiento para el registro de este
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tipo de marcas, pero es necesario, agregar o adicionar las marcas
gustativas y establecer dentro de la Ley y el reglamento los documentos
que deben presentarse, el examen de forma y fondo, asi como el
contenido de la publicacion del edicto en el Boletin Oficial del Registro
de la Propiedad Intelectual (BORPI). Por lo que, la propuesta de reforma
de los articulos que son de interés para regular las marcas gustativas en

el pais quedarian integrados de la siguiente forma:

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NUMERO

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala reconoce la
libertad de Industria, comercio y trabajo, asi como el Derecho de Autor o
Inventor, como derechos inherentes a la persona humana para garantizar

de esta forma el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones.
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CONSIDERANDO:

Que es necesaria la proteccion de signos distintivos considerados como
no tradicionales, los cuales atienden a satisfacer las nuevas formas de dar
a conocer y comercializar productos dentro del mercado y que la
legislacion actual referente a propiedad industrial no responde
adecuadamente a los cambios que resultan del desarrollo industrial y las
nuevas tecnologias, por lo que se hace necesario integrar dentro del

régimen juridico las marcas gustativas no tradicionales.

POR LO TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del articulo

171 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

DECRETA:

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 57-2000, DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Articulo 1. Se reforma el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial

decreto niumero 57-2000 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:

“Articulo 4. Terminologia A los efectos de esta ley se entendera por:

Marca: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional,
olfativo, sonoro, gustativo 0 mixto que sea apto para distinguir os
productos o servicios de otros similares en el mercado de una persona
individual o juridica de los de otra y que pueda ser objeto de

representacion grafica”

Articulo 2. Se reforma el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial

decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:

“Articulo 16. Signos que pueden constituir marcas.

Las marcas podran consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras
cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,
grabados, vifietas, orlas, lineas y franjas y combinaciones y disposiciones

de colores, asi como cualquier combinacion de estos signos. Pueden asi
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mismo consistir en marcas sonoras, olfativas y gustativas, en la forma,
presentacion o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o
empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios
correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud

distintiva.”

Articulo 3. Se reforma el articulo 22 literal i) de la Ley de Propiedad
Industrial decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica, el cual

queda asi:

“Articulo 22. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca

contendra:;

1) En el caso de tratarse de marcas gustativas indicar una descripcion
con palabras del sabor, la formula quimica, y el procedimiento que se

utilizo para obtenerlo.”
Articulo 4. Se reforma el articulo 26 literal e) de la Ley de Propiedad

Industrial decreto nimero 57-2000 del Congreso de la Republica, el cual

queda asi:
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“Articulo 26. Publicacion de la Solicitud.

Una vez efectuado el examen de forma y fondo, sin haberse encontrado
obstaculo a la solicitud o superado este, el Registro emitira el edicto
correspondiente que debera publicarse en el por una vez en el Boletin

Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, a costa del interesado.

El edicto debera contener:

e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de una marca
sonora, auditiva o gustativa, la descripcion gréafica, haciendo constar que
el Registro tiene disponible para las partes interesadas, un ejemplar del
material de apoyo de su reproduccion para su consulta. Si se tratare de
una marca olfativa, la descripcion grafica, haciendo constar que el
Registro tiene a disposicion de los interesados un ejemplar del material
de apoyo para su consulta. Si se tratare de una marca gustativa, su
descripcion una descripcion con palabras del sabor, la formula quimica,
y el procedimiento que se utilizé para obtenerlo, haciendo constar que el
Registro tiene a disposicion de los interesados un ejemplar del material

de apoyo para su consulta.”
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Articulo 5. Se reforma el articulo 30 ¢) numeral 5 de la Ley de
Propiedad Industrial decreto numero 57-2000 del Congreso de la

Republica, el cual queda asi:

“Articulo 30. Inscripcion de marca y sus efectos.

La inscripcion de la marca podra realizarse manualmente o por un medio

electrénico o informatico adecuado, y debera contener:

c) La marca registrada si ésta es:

5. En el caso de marcas gustativas, se incluird una descripcién con

palabras del sabor y la formula quimica.”

Articulo 6. Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia un dia

después de su publicacion en el Diario Oficial

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION
PROMULGACION Y PUBLICACION
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO,
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DEL
DOS MIL VEINTIUNO
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Conclusiones

Las marcas gustativas pueden regularse, tomando en cuenta que éstas
por si mismas no pueden constituir un signo distintivo, sino que, deben
ser acompafadas de elementos visuales, figurativos o denominativos,
para que puedan ser objeto de registro. Por lo que se hace necesario
establecer los criterios para lograr que las marcas gustativas, puedan por
si solas considerarse como marcas dentro de la legislacion nacional, sin
recurrir a elementos de las marcas tradicionales. Por lo que la posibilidad
de su registro radica en la capacidad que se tenga de demostrar que un
sabor es lo suficiente novedoso y que puede ser objeto de apropiacion

para lograr obtener un beneficio economico dentro del mercado.

Las marcas gustativas, por estar dentro de las marcas no tradicionales,
presentan una complejidad intrinseca para ser consideradas como signos
distintivos, debido a los requisitos que deben cumplir en cuanto a su
presentacion y el analisis a los que son sometidas en los registro de
propiedad intelectual, por lo que no existe un acuerdo doctrinario ni
legal para determinar si poseen los elementos de distintividad y
representacion grafica necesarios para ser consideradas como marca,
siendo este aspecto el que impide su inclusion dentro de la normativa

actual referente a la propiedad industrial, por lo que deben tomarse
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elementos alternos, como figuras, signo y palabras que acomparien a las
marcas gustativas para que logren cumplir con el requisito de

distintividad necesario para su registro.

En la actualidad estan surgiendo nuevas formas y medios de publicidad,
y las marcas van evolucionando de forma conjunta con ellos, de ahi
surge la necesidad de regular las marcas no tradicionales y adecuar la
normativa para que estas puedan ser consideradas como signos
distintivos y se otorgue la proteccion necesaria para que el titular de
estos derechos pueda gozar de los beneficios dentro del mercado en
donde se comercialicen sus productos. Derivado del anélisis del derecho
comparado, se puede concluir que, si bien es cierto, las legislaciones
internacionales han tomado en cuenta algunas marcas no tradicionales,
existe ambigledad en cuanto a la certeza que tiene el solicitante del
registro de estas marcas de que efectivamente se le va a otorgar el
derecho sobre las mismas, de esta forma existe incertidumbre en cuanto
su proteccion. Por lo que cada Estado debe crear los medios legales

necesarios garantizar estos derechos.

68



Referencias

Apac, G., Hugo, R., Solines, M., Pablo, D.,y Noblejas, R., Karla, M.,
(2019). Desafios de la propiedad intelectual en el

marco del proceso de integracion andina. Quito: Aepi.

Bassat, L., (2006). El libro rojo de las marcas. Madrid: Ediciones Espasa

Calpe, S.A. Espana

Blanco, A., (2008). Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la

competencia. Madrid. Marcial Pons.

Busaniche, B., (2016). Propiedad intelectual y derechos humanos: hacia
un sistema de derechos de autor que promueva los derechos

culturales. Inglaterra: Tren en movimiento.

Flérez-Acero, G. D., Salazar, S., Duran, M. A., Rodriguez-Florez, J. C. y
Sierra-Marulanda, O.R. (2017). Propiedad intelectual, nuevas
tecnologias y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno
derecho privado. Bogota: Editorial Universidad Catolica de

Colombia.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (1998). Mesa redonda

sobre propiedad intelectual y pueblos indigenas. Suiza.

69



Pérez, A., (2008). Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la

competencia. Buenos Aires: Marcial Pons.

Articulos obtenidos de internet

Antecedentes historicos de la propiedad intelectual (2017, 23 de marzo).
Instituto de  derechos de autor.org. Recuperado de

http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp

ayudaP2.aspx?i=277

Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Derechos Indigenas. (1998,

23 de julio). Recuperado de

https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting 1d=3505

Revistas

Courrejolles., C (2001). Distintividad Marcaria parte 1, 17. 180-186.

Ministerio de economia fomento y turismo del Gobierno de Chile.

(2014). Propiedad industrial e innovacién, 21, 1-4.

Liévano, J. (2011). Aproximacion a las Marcas No Tradicionales, 45, 5-
24,

70


http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp%20ayudaP2.aspx?i=277
http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp%20ayudaP2.aspx?i=277

Ternera, F., y Mantilla., F. (2006). EI concepto de derechos reales, 36,
117-1309.

Vallecillo, J., (2016). Reconocimiento de “marcas nuevas” o ‘“no

tradicionales”’: Tipologias, retos y desafios, 20, 11-30.

Legislacion

Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, Publicado en el Diario de Centroamerica,
del 31 de mayo de 1985.  Guatemala.

Congreso de la Republica de Guatemala. (1970). Decreto 2-70 Codigo
de Comercio. Publicado en el Diario de Centroamérica Guatemala,

1 de enero de 1971. Guatemala.

Congreso de la Republica de Guatemala. (1998). Decreto 33-98 Ley
de derechos de autor y derechos conexos. Guatemala. Publicado

en el Diario de Centroamérica el 19 de mayo de 1998. Guatemala.

Congreso de la Republica de Guatemala. (2000). Decreto 57-2000. Ley
de Propiedad Industrial y sus reformas. Guatemala. Publicado en el

Diario de Centroamerica el 27 de septiembre de 2000. Guatemala.

71



Presidente de la Republica de  Guatemala. (2002).  Acuerdo
Gubernativo  89-2002. Reglamento de la ley de propiedad
industrial. Guatemala. Publicado en el Diario de Centroamérica del
19 de marzo de 2002. Guatemala.

Legislacion internacional

Convenio de Paris. (1883). Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial. Firmado en Paris el 20 de marzo de 1883.

Francia

Tratado de Singapur sobre derecho de marcas (2006). Adoptado en
Singapur el 27 de marzo de 2006. Singapur

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2020). Ley
Federal de Proteccion ala  Propiedad Industrial. Publicado en el

diario oficial de la Federacion, 1 de julio de 2020. México.

Cortes Generales. (2001). Ley 17-2001 de Marcas. Boletin Oficial del
Estado, 8 de diciembre de 2001. Espaia.

Presidente de la Nacion Argentina. (1982). Ley de marcas y

designaciones. Boletin Oficial, 26 de diciembre de 1980. Argentina.

72



