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El secreto esta enlamarca

Estapublicacionesunaadaptacionalanormativade Guatemala deldocumento originario publi-
cado porlaOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “El Secreto
esta enlaMarca. Introduccidon alas marcas dirigida alas pequenasy medianas empresas”, el cual

se hamodificado pararesponderalalegislacionnacional porlalicenciada CristinaUmafiaen es-
trecha colaboracion conelRegistro de laPropiedad Intelectual de GuatemalaylalicenciadaFlor
de Maria Garcia, Consejero ante la Misién Permanente de Guatemala ante OMC, OMPI, UNCTAD,
CCI,FCPB.DeacuerdoconlalicenciaCCBY 3.01GO. LaSecretariadela OMPInoasumerespon-
sabilidad alguna porla modificacion o traduccidn del contenido original.

El presente documento tiene por objeto explicar las razones porlas que una gestion eficaz de
las marcas esimportante para suempresa.

La gestion de las marcas debe constituir un elemento integral de la estrategia de desarrollo
delaimagen de unamarca de todas las empresas, independientemente del tamafo de estas.
Como consecuencia de la aparicion de nuevos mercados y de Internet, las empresas tienen,
ahoramas que nunca, oportunidades mas numerosasy lucrativas de dotarse de marcas valio-
sasy de modelos de negocio que garanticen su visibilidad. Sin embargo, esas oportunidades
también comportan una mayor exigencia de que las empresas salvaguarden y potencien sus
derechos de marca, asicomo de que eviteninfringirlos derechos de marca de terceros.

La estrategia de gestidon de la marca debe reflejar las preocupacionesy las condiciones de la
empresa, sus mercados destinatarios y su sector empresarial. Debe atender a consideracio-
nes juridicas, pero también a otras de orden practico como un presupuesto adecuado, la dis-
tribucion de las responsabilidades entre el personal de laempresay los proveedores externos
de servicios paramarcas, lacapacidad de tolerancia alriesgo, los seguros, olasrelaciones con
los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Asimismo, debe integrarse armonica-
mente enlos planes de desarrollo de laimagen de lamarcay de seguimiento de lacompeten-
ciadelaempresa para garantizar el éxito en un mercado sumamente competitivo.

Conlapresente guia se pretende ayudar alas distintas partesinteresadas del sectorempresa-
rial, especialmente los emprendedoresy los propietarios o administradores delas pequenasy
medianas empresas (pymes), a que comprendanlamanerade:

» Crear nuevas marcas que llamen la atencién de los consumidores y les resulten atrayentes y
cuyosderechosderivados puedan, almismotiempo, hacersevalerfrente aloscompetidores;

» Protegerlos signos, logotipos y otros componentes fundamentales de la marca frente ala
explotacion o el uso porterceros sin autorizacion;

» Evitarelriesgo deinfringirlos derechos de marca de terceros;
» Efectuarunseguimiento activo delas marcas delos competidores;

» Obtenerelmaximo valorde sus marcas en beneficio de unas estrategias mas sélidas de de-
sarrollodelaimagendemarca;y

» Trascenderlas fronteras nacionalesy regionales mediante el Sistema de Madrid para elre-
gistro internacional de marcas.


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES
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La presente guia ofrece una introduccion a las marcas relativamente completa, pero también
remite ainformacion sobre otros aspectos. Puede descargarlas publicaciones dela OMPl alas
que se hacereferencia en el texto desde la direccidn web www.wipo. Int/publications/esy ac-
cederalrecursode aprendizaje enlinealP PANORAMA™ enla direccionwww.wipo.int/sme/es/

multimedia. Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guia nilos otros recursos
mencionados suplen el asesoramiento juridico profesional.


http://www.wipo.int/sme/es/multimedia
http://www.wipo.int/sme/es/multimedia
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1. ;Qué es una marca?

Una marca es todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos,
comercializados o presetados por una persona individual o juridica, de otros productos o ser-
vicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados porotra. En al-
gunos paises, el término “marca de fabrica o de comercio” se utiliza paralos productos, mien-
tras que los signos que identifican servicios se denominan “marcas de servicios”. No obstante,
en la presente guia se utilizara de manera general el término “marca” (eninglés, “trademark” y
“mark”) parareferirse tanto alos productos como alos servicios.

2. ;Qué elementos puede utilizar como marca
para distinguir sus productos de otros?

Cualquiersigno que permita diferenciar productos o servicios puede constituirunamarca: pa-
labras, nombres, letras, nimeros, dibujos, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,
grabados, vifietas, orlas, lineasy franjas, combinaciones y disposiciones de colores, asicomo
cualguier combinacién de estos signos. También pueden consistir en sonidos y olores, en la
forma, presentacién o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el
medio de expendio delos productos olos servicios correspondientesy otros que a criterio del
Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva. En la mayoria de los paises, también pue-
den constituiruna marcalos esldganes, loslemas publicitarios y los titulos.

Cada vez son mas los paises que también permiten el registro de marcas no tradicionales,
como los colores Unicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o
suembalaje), lasimagenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos,
lasmarcastactiles(lasensacionoeltacto)ylasmarcasflexibles o cambiantes. Sinembargo, las
marcas no tradicionales soninfrecuentes y muchos paises ponenlimites alo que puede regis-
trarse como marca, de modo que, porlo general, admiten unicamente los signos que se apre-
cien visualmente o que puedan ser representados graficamente. En Guatemala no se exige la
representacion grafica. LalLey de Propiedad Industrial nolimitay permite que pueda sermarca
cualquiera que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual haya adquirido una aptitud
distintiva.

En Guatemala, las expresiones o sefales de pubicidad son signos distintivos distintos a las
marcasy también se deben deinscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Los principios aplicables alas marcas son:
» Principio de especialidad: Lamarca registrada otorga proteccidonnicamente paraamparar
alos productos o servicios que seregistro.

» Principio de territorialidad: La marca debe de registrarse en el territorio en donde se busca
su proteccion.

» Principio de distintividad: La marca debe de bucardistinguirun producto o servicio de otro.
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3. (Quée diferencia existe entre una marca
de fabrica o de comercio y una marcade
prestigio?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepcion comun de “marca de
fabrica o de comercio” (trademark, eninglés) con “marca” en tanto que “marca de prestigio o
signo conunaimagende marca” (brand, eninglés). El significado de marca de prestigio es mu-
chomasamplioyhacereferenciaalaimagen visual, emotiva, racionaly cultural, amparada por
derechosde propiedad, quelosclientesrelacionanconunaempresaounproducto. Lalegisla-
cién guatemaltecanoincluye nadarelacionado con marca de prestigio. Las marcas de fabrica
o de comercio constituyen un elemento imprescindible de una marca de prestigio, pero esta
también suele contener otros elementos como los disefos, el acondicionamiento distintivo,
loslemas, los simbolosylos sonidos, asicomo elconcepto,laimagenylareputaciénque sirven
de nexo entre el consumidory el producto de que se trate.

En Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial no regula alas marcas de prestigio, pero sidefine
alos signos distintivos notoriamente conocidos: “Cualquier signo que es conocido porel sec-
tor pertinente del publico, o enlos circulos empresariales, como identificativos de determina-
dos productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso
en el pais o como consecuenciade lapromociéndel signo.”

Porejemplo, SARITA® esuna delasmarcas de fabricao de comercio empleadas paraidentificaral
Fabricante Productos Sarita, Sociedad Andnima.
Inscritaen elRegistro dela Propiedad Intelectual bajo el nimero 98437, folio 231, tomo 208.

Una marca de fabrica o de comercio compuesta solo de palabras, letras, nu-
meros o una combinacion de estos.

Este tipo de marcas se llaman marcas denominativas suele brindar una amplia protecciéonasu
propietario porque le permite limitar el uso porlos competidores de toda version figurativa de
la marca que, por su parecido, induzca a confusion respecto del mismo tipo de productos o
servicios. Las palabrasylasletras o nimeros en simismos también estan protegidos.
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“SAN MARTIN” esté registrada como una marca denominativa (Registro 208185 en el Registro de
laPropiedad Intelectual).

Una version estilizada de una marca mixta

Siel propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres sino también el disefio, el
color o algun elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca de fabrica o de co-
mercio. Este tipo de marca suele denominarse “marca mixta”. No obstante, siesaimagenfuera
objeto de algunamodificacion, en cierta medidayano se podrian hacervalerlos derechos que
confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos esta enrelacién directa
conelregistro exacto (véase, ademas, el apartado N.° 37 sobre la manera de utilizarlas marcas
registradas conundisefo, un colorounatipografia especificos).

Neere CHlerteze

Ejemplo: SAN MARTIN también esta registrada en su forma estilizada
Registro177843 enel Registro dela Propiedad Intelectual).

Marcas puramente figurativas

Una marca también puede estar constituida unicamente por un logotipo. En ese caso, en la
marca no seincluye ninguna palabra.

Ellogotipo de GALLO esunamarcade Cerveceria Centro Americana, S.A.
(Registro 44998 en el Registro de la Propiedad Intelectual)

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar dificil registrar aisladamente las letras, los nimeros y los lemas
gue carecende caracterdistintivo (véase el apartadoN.°17), pero estos elementos puedenser
susceptibles de proteccidn si se registran conjuntamente con un elemento figurativo dotado
de caracterdistintivo.

13-
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Lamarca “HaciendaReal”
Registro126694 en el Registro
delaPropiedad Intelectual).

CAFE

BARISTA

Lamarca “Café Barista”
Registro 265881 en el Registro de la Propiedad Intelectual).

Lamarca “AGUAPURA SALVAVIDAS”
(Registro183220 en el Registro de la Propiedad Intelectual).

2

Café

Lamarca“& CAFE”
Registro 277869 en el Registrode la Propiedad Intelectual).

Marcas no tradicionales
Con frecuencia es dificil registrar las marcas que se basan en un solo color, en la apariencia, la
forma, el sonido, el olor, el gusto o la textura (y, enla mayoria de los paises, es imposible hacer-

lo). Sinembargo, hay un pequefio nimero de esas marcas de fabrica o de comercio que se han
aceptadoenalgunos paises.

.14 .
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Marcas de color:

En muchos paises, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus

chocolatesy productos de chocolate.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

LabotelladeronZacapa Centenario® estaregistradabajo elnimero 004677043 enlaEUIPO esla
Oficinade Propiedad Intelectual dela Unién Europea

4. ;Para qué sirven las marcas?

»

»

»

Las marcas ayudan alos consumidores a encontrar los productos de suempresa. Ayudan a
diferenciar sus productos o servicios de los de lacompetenciay contribuyena que seiden-
tifique suempresacomo lafuente del producto que lleva sumarca.

Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicacion mas eficaces. Son
instrumentos con gran capacidad para captar la atencion del consumidor y lograr que los
productos de suempresadestaquen. Pueden aunarenununico elemento todos los atribu-
tosy mensajesintelectualesy sentimentales relacionados con suempresa, sureputaciény
sus productosy conelestilodevida, las aspiracionesylos deseos de los grupos destinata-
rios de consumidores. También preparan el camino haciala utilizacion eficazde Internet por
suempresa (veanselosapartadosN.° 39y 40).

Las marcas constituyen la base para el desarrollo de laimageny la reputacion de una marca.
Permitenalos consumidoresfundamentarsus decisiones de compraenlo que hanoido, leido
osentido personalmente. Creanunarelacionde confianza que puede permitirle ganarseauna

.15 .
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clientelafielyreforzarelbuennombre de suempresa. Los consumidores sientenamenudoun
apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de
caracteristicas que presentan los productos o servicios que llevan esas marcas. Las marcas
también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o lamejora dela calidad
de sus productos a finde conservar o continuar mejorando sureputacién. Puede encontrarse
masinformacion a esterespecto enelpunto1delMddulo 02 de IPPANORAMA™,

» Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen alos consumi-
dores al indicar el origen de los productos y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los
consumidores a decidir sivuelven a adquirirun producto o no. Si el producto fabricado con
unamarcadeterminadaresulta serdefectuoso, los consumidores disponendeinformacion
exactasobre suorigen(yasea el proveedoro el fabricante).

» Lasmarcas sonuno de los activos empresariales de mayorvalory mas duraderos.

Puedenllegar a durar mucho tiempo'y, por consiguiente, proporcionan a suempresa unaven-
taja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va mas alla de su actividad empresarial
principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplie sus actividades a otros produc-
tos. Pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto, representan
una fuente adicional de ingresos por medio de las regalias (véanse los apartados N.° 42 y 43);
sonuncomponente imprescindible de los acuerdos de franquicia (vease el apartado N.°© 46);y
puedenvenderse junto con suempresa o por separado de esta (véase el apartado N.° 47). Las
marcas contribuyen aunvolumen de ventas mas elevado y a unos margenes de beneficio ma-
yores. Ademas, pueden utilizarse como garantia subsidiaria para la obtencién de financiacién.
También es posible utilizar las marcas para la planificacion fiscal cuando estas se transfieren a
unasociedadde cartera(enunajurisdiccionconun nivel deimposicidnfiscalbajo), que cobraa
sSus empresas concesionarias (en jurisdicciones con un nivel de imposicion fiscal alto) regalias
porla utilizacion de las marcas.

kalea

Lamarca “KALEA”
(Registro 276216 en el Registro de la Propiedad Intelectual).

» Las marcas solidas permiten contratary conservar con mas facilidad a los empleados. Las
personas prefieren trabajar para marcas conocidasy que gozan de gran prestigioy paralas
compahfias alas que pertenecen.

» Las marcas son una de las armas mas eficaces contra la competencia desleal. Las marcas
permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un
uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.° 15). Por otra parte, pueden utilizarse
para oponerse a las importaciones paralelas (véase el apartado N.° 48) y para impedir que

16 -
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seimportenproductos falsificados (véanse los apartadosN.° 15y 52). Ademas, pueden per-
mitir que otros usenlas marcas de suempresa como parte de unnombre de dominio (véase
elapartado N.° 39).

El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un activo empresarial valioso para la mayoria
de las empresas. Puede ser incluso el activo mas valioso que posean. Se estima que Google®
es la marca mas valiosa del mundo, con un valor superior a los 229.000 millones de ddlares es-
tadounidenses, seguida de Apple®, cuyo valor estimado supera los 228.000 millones de ddla-
res estadounidenses, y Microsoft®, valorada en 121.000 millones de ddlares estadounidenses.
Elvalorestimado de otras marcas famosas, como AT&T®, facebook®y VISA®, superalos100.000
millones de ddlares estadounidenses cadauna.

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, suimagen y un conjunto de
cualidades deseadas querelacionanconlas marcas.

Los consumidores estan dispuestos a pagar mas por un producto que tenga una marca que re-
conoceny que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una
buenaimagenyunareputacion de prestigio proporciona unaventajacompetitiva alaempresa.

'Las100 marcas mas valiosas delmundo en2016 segun BrandZ (Top 100 Most Valuable Global Brands).
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Lista recapitulativa de comprobacion

Examine la informacién de los apartados siguientes para asegurarse de gue cuenta con
una lista exhaustiva de sus marcas.

» ¢Tiene unalista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de proteccion,
comprendidaslas marcas

» defabricaode comercio, elacondicionamiento distintivo o las formas de sus productos?

» Las marcas son un valioso activo empresarial. La funcion de las marcas va mas alléd de ser-
vir para distinguir sus productos; contribuyen a la creacién de suimagen de marca. Pueden
brindarle una ventaja competitivay permitirle protegerse contrala competencia desleal.

» Laley protege las marcas para respaldar su funcidn de distinguir los productos y servicios
dediferentesempresasy evitar que los consumidores se confunden conrespecto al origen
de estos. De estamanera, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el propie-
tariodelamarca,ynouncompetidor que laimite, obtengalos beneficios asociados conun
producto de unamarca ajena.

» Masinformacion. Véase el punto 1delmddulo 02 de I[P PANORAMA™,

.18 -
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Los tipos de marcas

Marcade
fabricaode
comercio

Indica el origen

Marcade
servicios

Indica el origen

comercialdelos s comercialdelos
productos servicios
, , Indica el
Indicala pertenencia cumplimiento de una
Marcg i~ Mqrca d_g
colectiva certificacion

5. ;(Que son las marcas de servicios?

Como se ha sefalado anteriormente, en algunas jurisdicciones se hace la distincidn entre las
marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicios. Ambas son signos distintivos; las
marcas de fabrica o de comercio distinguen los productos de una empresa de los de otras,
mientras que las marcas de servicios cumplenlamismafunciénrespecto delos servicios. Pue-
denserservicios de cualquier clase, asaber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de
cafeteriay comedores, etcétera. No hay ninguna diferenciajuridica entre los dos tipos de mar-
cas: las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también
pueden ser objeto de licencia, con sujecidn a las mismas condiciones que las marcas de fa-
brica o comercio. Las marcas de servicios con frecuencia se denominan “marcas” porrazones
practicas o porgue en determinados paises no se reconoce el término “marca de servicios”.
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Es una marca de servicios de telefonia movil inscrita en Registro 189403 en el Registro de la Pro-
piedad Intelectual).

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son marcas de fabrica o de comercio que las autoridades
competentes del pais en que se solicita la proteccidn de la marca consideran muy conocidas.
Todoslos tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso
del tiempo. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una protec-
cion adicional. Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse aunque
no esténregistradas (o ni siquiera hayan sido utilizadas) en un territorio determinado. Ademas,
sibienlas marcas de fabrica o de comercio solo suelen estar protegidas contra marcas tan si-
milares que llevan a confusion si estas uUltimas se usan en productos idénticos o similares, las
marcas notoriamente conocidas estan protegidas contra la utilizacién de toda marca similar
gue puedainduciraconfusion,incluso siestaUltimase aplicaaproductosde otro tipo, siempre
y cuando sereunan ciertas condiciones.

Con esa proteccion reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de lare-
putacion de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida algunay dafienlare-
putacion o elbuennombre de esa marca.

Generalmente, atafie al propietario de lamarca demostrarque estaes muy conocidaporel pu-
blico consumidor de un territorio especifico. En algunos paises se contempla la posibilidad de
solicitar el reconocimiento de la condicion de marca notoriamente conocida por medios ad-
ministrativos o judiciales. Es aconsejable que

» registre sumarca notoriamente conocida porlo menos respecto de los productos y servi-
ciosmasrelevantes,
» que seoponga alregistro porlacompetenciade esamarcay

» queconserve pruebasdelautilizaciony el prestigio de sus marcas, porejemplolas cifras de
ventas, el material de campanas publicitarias, los informes anuales o las menciones hechas
por terceros.
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Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se
beneficiard automaticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marcaidéntica o tan
similarqueinduzcaaerrorenaquellos paisesdondelas marcas notoriamente conocidas gozande
mayor protecciéonydonde esamarcaseamuyconocidaeneldmbitodelasbebidas gaseosas. Esa
proteccion también se concederd a productosy servicios que no guarden relacién alguna con el
refresco. Porlotanto, siotraempresadecidieracomercializar productos tandisparescomo com-
putadoras o gafas de sol usando la marca Wondercola, debera obtener la autorizaciéon de Won-
dercolalnc.ocorrerdelriesgo de serdemandada porinfringirlos derechos de marca.

6. ;Quée son las marcas colectivas?

Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros
tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asocia-
cién normalmente establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, las
normas de calidad)y ofrece a cadaunade las empresas la opcién de usarla a condicidon de cum-
plirdichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamen-
telos productos de un grupo de empresas que, por separado, tendrian dificultades para que los
consumidoresreconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

7. ;Qué son las marcas de certificacion?

Las marcas de certificacion se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas
definidas, pero no estan restringidas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas
definidas pueden guardarrelacion conlanaturaleza o la calidad de los productos o servicios, las
condiciones de trabajo de la produccidn o el rendimiento, las clases de personas que producen
o realizan las actividades de produccion, zona de origen, etcétera. El propietario de una marca
de certificacidn concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiquen aque-
llos de sus productos que cumplenlas mencionadas normas definidasy, por consiguiente, cual-
quier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede utilizar esa marca. Una marca
de certificacién comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados,
probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el
productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la
marca. Uno de los requisitos mas importantes para obtener una marcade certificaciones que la
entidad que solicite elregistro esté considerada “competente para certificar’ que los productos
encuestion cumplenlasnormas. Como esldgico, la autoridad certificadora o el titular de lamar-
cano podransolicitarlamarca de certificacion de sus propios productos o servicios.

En muchos paises, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certifi-
cacién es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo especifico de empresas (por
ejemplo, los miembros de una asociacién), mientras que las marcas de certificacion puede
usarlas cualquieraque cumplalasnormasestipuladas poreltitulardelamarcade certificacion.
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No entodoslos paises es posible obtenermarcas colectivasy marcas de certificacion. Encon-
secuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un pais tenga que re-
gistrarse como marca de certificacion en otro pais o viceversa.

Ejemplo

Ejemplo: El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) tiene registradas las siguientes marcas
de certificacion:

SELLO DE CALIDAD TURISTICA

Lamarca Q GUATEMALASELLO DE CALIDAD TURISTICA®
se encuentrainscritabajo elnimero 231907 en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La marca de certifciacion BIOSEGURIDAD TURISTICA INGUAT® se encuentra inscrita bajo el ni-
mero 262360 en el Registro de laPropiedad Intelectual. EIINGUAT es la autoridad superioren ma-
teria de turismo en Guatemala, que rige y controla la promocion, fomento y desarrollo sostenible
de la industria turistica, en beneficio de visitantes, prestadores de servicios y comunidades re-
ceptoras. https://inguat.gob.gt/inguat/

Indicaciones geograficas

Las marcas de fabrica o de comercio que incluyen términos o signos geogréficos pueden no ser
registrables si estos son geograficamente descriptivos (véase el apartado N.° 15). Es importan-
te tener esto en cuenta al escoger las marcas de fabrica o de comercio para sus productos. Los
paises administran las indicaciones geograficas conforme a distintos criterios, como se sefiala a
continuacién, porlo que debe obrar con cautela siprevé utilizaruna marca de fabricao de comer-
cioque sea geograficamente descriptiva.

En Guatemala, unaindicacion geografica es un signo distintivo que consiste entodo nombre, expre-
sién, imagen o signo o combinacién de estos que identifica un producto como originario de un pais,
de unaregion o localidad de ese pais, cuando determinada calidad, reputacion o caracteristica del
producto seaimputable fundamentalmente a suorigengeografico,y elvinculo conlazona delimitada
esté presente, porlo menos, en una de las etapas de su produccion, transformacion o elaboracion.
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Unadenominacionde origengeneralmente consiste enunadenominaciéngeograficaounadesigna-
ciontradicional empleadas para productos que tienenuna calidad o unas caracteristicas especificas
que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geografico enel que se producen, comprendidos
los factores naturales y humanos?. El registro internacional de las denominaciones de origen se rige
porel Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origeny su Registro Inter-
nacional, que administrala Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ejemplo: Lamarca colectiva “Te Chirrepeco” Es un producto que se cultiva en Guatemala.

i SELECCHONADD
1805, ORGANICD

La marca se encuentrainscrita bajo el numero de registro 243028 en el Registro de la Propiedad
Intelectual). El titular es Cooperativa Agricola Integral ChirrepecR.L.

Enalgunos paises, la proteccion de lasindicaciones geograficas y las denominaciones de origen
es posible Unicamente mediante marcas colectivas o de certificacion. Otros paises cuentan con
unsistemade proteccion suigeneris diferenciado con esa finalidad.

Ejemplos: De conformidad con la legislacion japonesa, los nombres geograficos pueden regis-
trarse como marcas colectivas en el caso de ciertos productos si se trata de productos notoria-
mente conocidos de una zona geografica bien definida. Por ejemplo, la ternera de Kobe (KOBE
BEEF®) esta protegida mediante unamarca colectivaregionalregistradaenel Japon, utilizada por
las empresas que han satisfecho normas especificas de certificacidén de su ganado y que estén
radicadas enlaprefecturajaponesade Hyogo.

Las Denominaciones de origen son todo nombre, expresion, imagen o signo que designa o evoca
unaregion, una localidad o un lugar determinado, cuando su calidad o caracteristicas se deban fun-
damental o exclusivamente al medio geografico, incluyendo los factores naturalesy humanos, y cuya
producidn, transformaciony elaboracién serealicen dentro de lazona geografica determinada.

No pueden ser registradas como denominaciones de origen ni como indicaciones geograficas:
los signos que seaniguales o confusamente similares aunamarcaoaunelemento de ésta, previa-
mente solicitada o registrada de buena fe, para productos iguales o similares. Tampoco pueden
registrarse sisonigual o similares aunamarcanotoriamente conocida cuando su protecciéon pue-
dainduciraerroral consumidoren cuanto alaverdaderaidentifciad del producto. Son denonimi-
naciones de origen guatemaltecas:

Café de Antigua, Ron de Guatemala

LELING'

W

Enlalndia, elnombreyellogotipo delté de Darjeeling® estanregistrados como marcas de certifi-
caciénde conformidadconelDerecho de marcasdelalndiaytambiénse hanregistrado comoin-
dicaciones geograficas conarreglo ala proteccion suigeneris diferenciada que concede laIndia.

2Articulo 2 del Arreglo de Lisboarelativo ala Proteccién de lasdenominaciones de origeny suregistrointernacional
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El sistema de proteccidn sui generis brinda una mayor proteccion, alimpedir que lacompetencia
utilice elnombreincluso cuando esa utilizacidon no lleve a confusion.

Por ejemplo, el sistema de la India no permite que ninguna otra empresa utilice el nombre Darje-
eling®, ni siquiera para un producto que esté etiquetado como “té de tipo Darjeeling”. Si bien el
consumidor entenderia que no se trata de verdadero té de Darjeeling®, no se permite esa utiliza-
cionporque lapalabra Darjeeling® solamente pueden emplearlalas empresas autorizadas.

Tambiénhay algunos paises que disponende distintasleyes paralaprotecciéondelasindicaciones
geograficasylas denominaciones de origen conrespecto a categorias especificas de productos
(por ejemplo, la proteccion sui generis de productos agricolas y productos alimentarios y la le-
gislacién contrala competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso
paraindicaciones geograficas o denominaciones de origen especificas (por ejemplo, el whisky
escoceés, la cuchilleria de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, en http://www.
wipo.int/geo_indications/es int/geo_indications/es y www.wipo. http://www.wipo.int/lisbon/
es, puede obtener masinformacién sobre la proteccién de las indicaciones geograficasy las de-
nominaciones de origen.

PRRMIGIAND,
REGGIAND

Ejemplo: Parmigiano-Reggiano® estareconocido como denominacién de origen protegidaenla
Union Europea en virtud de su sistema sui generis, mientras que en los Estados Unidos de Amé-
rica, donde no hay un sistema sui generis separado, tanto el nombre como el logotipo de Parmi-
giano-Reggiano® estan registrados como marcas de certificacion. Puede utilizarse el logotipo
solamente para el queso que esta certificado como originario de la zona geograficaitaliana deli-
mitada del Parmigiano- Reggiano® (Parmay Reggio Emiliasonlas dosregiones principales)y que
satisface las especificaciones pertinentes.

8. (Quérelacion hay entre las marcas de
fabrica o de comercio, las marcas colectivas
y las marcas de certificacion?

Sibien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de fabrica o
de comercio identifican el origen comercial, 0 empresarial, de los productos, en tanto que las
marcas colectivasy las marcas de certificacionidentifican la asociacion o la certificacién de los
productos. Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de la empresa a la vez que
una marca colectiva o una marca de certificacion. Por consiguiente, aunque su empresa pueda
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beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificacion, deberia asegurarse de que la
marca de fébrica o de comercio de su empresa sigue siendo suméaxima prioridad. La marca de
fabrica o de comercio eslalnica marca que vinculadirectamente al producto con suempresa.

Ejemplo:

La marca “AZUCAR DE GUATEMALA®” es una marca colectiva regional registrada por la Asociacion
de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA). Son11losingenios asociadosy estos generan alrededorde
56 mil empleos directos y 270 milindirectos.” Los productores utilizan su marca https://www.azucar.
com.gt/azucar-de-guatemala-historia/Registro 158166 en el Registro de la Propiedad Intelectual).

Ejemplo:

Interflora® es una marca de prestigio internacional que vincula a floristas de todo elmundo conla
finalidad de que los clientes puedan enviar flores para su entrega por floristas locales por medio
de un sistema centralizado. El elemento principal de la marca Interflora® lo constituye su marca
colectiva, que utilizantodoslos floristas de Interflora®. Los miembros de Interflora® usan sumarca
y suimagen de marca propias, pero suelenincluirla marca colectiva Interflora® en sus sitios web,
sus empresas, supublicidad, etc., paramostrarsuvinculacion.
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Lista recapitulativa de comprobacion

» Inventarie sus marcas de fabrica o de comercio. Examine sus marcas actualesy determine a
guétipopertenece cadaunadeellas.

» ¢Utilizasuempresatodaslasmarcasquetiene asudisposicion? Determinelostiposde mar-
cas (marca de fabrica o de comercio, marca de servicios, marca de certificacion o marca
colectiva)ylasindicaciones geograficas o las denominaciones de origen de las que puede
beneficiarse suempresaeincorpodrelas a su estrategia global de marca.
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9. ;Por qué esimportante tener una marca
solida?

El Derecho de marcas concede proteccion juridica alas marcas que tienen caracter distinti-
vo. El caracter distintivo de las marcas consiste enla facilidad conla que los clientes pueden
relacionar una marca con los productos a los que estd asociada. En ocasiones, a las marcas
distintivas se las denomina marcas “sélidas”. Cuanto mas sélida sea la marca, mayor sera la
probabilidad de que se conceda su registro (véase el apartado N.° 17) y mayor la proteccion
que le dispensen lost ribunales (véase el apartado N.° 50). Por consiguiente, es importante
comprender la diferencia entre las marcas inherentemente sélidas y las inherentemente dé-
biles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorias que van de las
mas distintivas (sélidas) alas menos (débiles):

» Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son palabras o signos
inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto integramente de laimaginacion
de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendria justificacién
alguna para utilizarunamarcaidéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabrasin-
ventadas o extravagantes sonjuridicamente las mas solidas, ya que cuentan con una mayor
probabilidad de que se acepte suregistro. No obstante, presentan la dificultad de que, por
lo general, alosresponsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan
ningunaindicacidénalos consumidores de cuales el producto que se vendey aestos puede
resultarles mas dificil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su
empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para pu-
blicitarlas. Sinembargo, una vez establecidas, estas marcas poseenun enorme poder. Y, al
final, incluso su equipo de marketing estard muy satisfecho conellas.

¥ .-'L‘ﬂ'm ?A
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LamarcaNCAPARINA® dellnstituto de Nutricion de Centro Américay PanaméaRegistro 264851 en
elRegistrodela Propiedad Intelectual).

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, sibien este no guardarela-
ciénldgicaalgunaconel producto que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son muy
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soélidas y de facil proteccion, es frecuente que a los profesionales del marketing no les gusten
mucho mas que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el mismo
motivo: puede que se necesite muchapublicidad paraque se cree elnexo entrelamarcay el pro-
ducto enlamente de los consumidores. No obstante, como sucede conlas marcas que consis-
tenenpalabrasinventadas o extravagantes, generalmente se concede suregistro.

La palabra sunny o laimagen de un sol parala comercializacion de teléfonos moéviles. No hay mo-
tivo para que la competencia emplee un sol para describir ninguna de las caracteristicas de sus
productos de telefonia.

» Las marcas sugestivas son marcas de fabrica o de comercio que remiten a la naturaleza, la
calidad o los atributos del producto, pero sin describir esas caracteristicas. Exigen cierto
grado de imaginacién por parte del consumidor paraidentificar esos atributos. No obstan-
te, debido a que sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de caracter dis-
tintivo. En consecuencia, se les concede menos proteccidon que a las marcas que consis-
ten en palabrasinventadas o extravagantes o alas marcas arbitrarias. En algunos paises, las
marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del productoy, por
consiguiente, cabelaposibilidad de que no puedanregistrarse comomarcade fabricaode
comercio (vease el apartado N.° 17). Es evidente que las marcas sugestivas son atrayentes
desde el punto de vista de la comercializacion habida cuenta de que actian como una for-
ma de publicidad. Sinembargo, desde el punto de vistade lamarca de fabricade comercio,
esto puede convertirse en un problema si su marca describe su producto o sus caracteris-
ticas, puesto que usted no puede impedir que las empresas competidoras utilicen las mis-
mas palabras para describir sus productos.

Lamarca Sunny,empleadaparalacomercializaciondelamparas, sugeririaquelafinalidad del pro-
ductoesaportarluzalhogardel consumidor.

» Las marcas descriptivas son marcas de fabrica o de comercio que tan solo describen al-
guna caracteristica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, for-
ma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se
presta el servicio, periodo de produccién, excétera. Los términos descriptivos poseen es-
caso caracterdistintivoy, porlo tanto, no reinen los requisitos para poder ser protegidos a
menos que se pueda demostrar que se ha establecido su caracter distintivo por medio de
una utilizacién generalizada en el mercado (véase el cuadro que figura a continuacion del
apartado N.° 17, relativo al significado secundario). Alos efectos de su comercializacion, sin
duda seria mas facil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No
obstante, porlo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de unaempresa
y no puede impedirse que otras empresas la utilicen.
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Ejemplo:

Es probable que no se conceda el registro de lamarca “Dulce” para comercializar bombones por
serdescriptiva. Se consideraria injusto otorgar a un solo fabricante de bombones la exclusividad
delapalabra “dulce” paracomercializar sus productos.

Delmismo modo, pueden formularse objeciones similares alos términos cualitativos o elogiosos,

» o« » o«

como “rapido”, “mejor”, “clasico” o “innovador”,amenos que formen parte de unamarcadistintiva.

» Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se apli-
can. Estan desprovistos de todo caracter distintivo y no pueden ser protegidos como marcas
porque concederles proteccidn conllevaria privar a la competencia del derecho a referirse a
sus propios productos porsunombre. Cuandounamarcade fabricaode comerciosdlidanose
utiliza de laforma adecuada, con el transcurso deltiempo puede perder su caracter distintivoy
convertirse engenéricay, porlo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.° 35),

Ejemplo:

Nadie puedereivindicarelderecho exclusivoaemplearlapalabra “silla” para designarunasilla. De
manera andloga, una manzana constituiria un simbolo genérico parala comercializaciéon de man-
zanas, pero constituiriaun simbolo arbitrario en el caso de lacomercializacion de computadoras.

Esimportante observar que paramantenerlasolidezde unamarcade fabricao de comercioes
necesario un uso adecuado de esa marca. Deberia asegurarse de que su empresa utiliza ade-
cuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sélida (véase el
apartadoN.° 37).

Laimportancia de las marcas sdlidas

Es mas probable que se conceda el registro alas marcas que son sélidas. Estdn mejor protegidas
contraproblemas como las marcas en conflicto conellas o las marcas que puedenllevar a confu-
sién. Encambio, las marcas débiles se ven sometidas a mucha mayorcompetencia. Asus compe-
tidores les serd mas facil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerara
queinfringenlos derechos sobre esta ultima.

Las marcas solidas distinguen claramente sus productos de los de la competencia, puesto que
destacan entre la multitud de marcas.

Las marcas soélidas son mas eficaces para su uso enlas actividades empresariales cuando se de-
seapromoverlaautenticidady ampliarlaslineas de productos.
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Inventadao
extravagante
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10. ;Como puede aumentarse el caracter
distintivo de una marca?

Cuanto mas distintiva sea la marca, mayor sera la proteccién. Una marca de fabrica o de co-
mercio puede serintrinsecamente distintiva o adquirir caracterdistintivo. Las marcas que con-
sisten en palabras inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas
son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de proteccidn elevado. Las marcas
descriptivas no son intrinsecamente distintivas y solo reciben proteccién si han adquirido un
“significado secundario” o “distintividad sobrevenida” (vease el cuadro que se presentaacon-
tinuaciondelapartado N.217). Algunas maneras de aumentar el caracter distintivo de sumarca
sonlas siguientes:

» Utilizaruntipo de letra especial enlugarde letras convencionales.
» Elegiry utilizar colores especificos.

» Afadiralasletras unlogotipo o elementos graficos.
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Puede concederselaproteccidonamarcas “sencillas” sobre labase de un significado secundario
siseutilizande maneraintensaalolargo deltiempoy serealizaunabuenacampafade marketing.

Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompaha a la marca Nike® no pudo
registrarse aisladamente pero, con el transcurso del tiempo, al adquirirla marca un significado
secundario, acabd siendo apta para considerarse unamarcay pudo serregistrado.

@

NIKE, Inc. Imagen procedente de la Publicacién dela OMPI N.° 900.1. El secreto estd enla marca:
Introduccion alas marcas dirigida alas pequefiasy medianas empresas, pp.28.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condicién y convertirse en genéricas
si se utilizan de manerainadecuada, porlo que esimprescindible mantenerunuso adecuadoy
servirse de los derechos de observancia (véanse los apartados N.° 37y 49).

11. ;Qué deberia tenerse en cuenta al elegiro
crear una marca?

;Como se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comproba-
cion siguiente puede resultar util.

» Compruebe que nadie mas ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que in-
duzca a confusion. Puede empezar por efectuaruna bulsqueda sencillaenInternety, a con-
tinuacion, proseguirconuna busqueda exhaustivade marcas (vease como efectuarunana-
lisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.° 19). No lo haga solo en su pais, sino
tambiénentodoslos mercados de exportaciéonde suinterés.

» Verifigue que el signo propuesto satisface todoslos requisitosjuridicos absolutos para el regis-
tro de unamarca(véanse los motivos de denegacidn de las solicitudes en el apartado N.°17).

» Haga todo lo posible por seleccionar una marca sélida. Es posible que para su equipo de
marketing, la solidezjuridica de sumarca seainversamente proporcional al atractivo de esa
marca. Sin embargo, no olvide que una marca sélida constituira un potente instrumento de
comercializaciénalargo plazo. Lomas aconsejable para dotarse deunos derechosjuridicos
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de marcaamplios es seleccionarunamarca que consista en palabrasinventadas o extrava-
gantes o unamarca arbitraria.

» Evite imitar marcas ya existentes. Es improbable que se conceda el registro de una marca
de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita
de formaincorrecta. Por ejemplo, Fresh & Easy® es la marca registrada enlos Estados Uni-
dos de América de una cadena de pequefas tiendas de comestibles. No seria aconsejable
intentar abrirunatienda similar conlamarca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consi-
derariaque estansimilaralamarcaya existente que induce a confusiény, porlo tanto, no se
permitiria suregistro o, en caso de registrarse, podria serimpugnada posteriormente.

» Examinelasposibleslimitaciones alregistro de unamarca queincluyatérminos o signos geo-
graficos (véanse elapartadoN.°17y N.° 6).

» Asegurese de quelamarcanotiene ningunaconnotaciénno deseadaensupropioidiomao
encualquieradelosidiomasdelos posibles mercados de exportacion

» Compruebe sielnombre de dominio correspondiente (es decir, la direccion de Internet) estd
disponible para proceder a suregistro (vease el apartado N.° 39 para obtener mas informa-
cionsobre larelacion entre las marcasylos nombres de dominio). Quizds desee comprobar
tambiénsielnombre deusuariocorrespondiente estadisponibleenlossitiosweb delasredes
sociales pertinentes que pretende utilizar, como Twitter, Facebook, LinkedIn u otras similares.

» Asegurese de quelamarcaseafacildeleer, escribir,deletrearyrecordary que seaaptapara
todoslos tipos de soportes publicitarios.

» Protejalas marcas figurativas. Los consumidores, al buscar un producto, se guian esencial-
mente porlos coloresy las presentaciones graficas. Por ese motivo, muchas empresas de-
cidenservirse de unsimbolo, unlogotipo, un disefio o una forma como marca o como com-
plemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos envirtud de la
legislacidn en materia de disefios industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artis-
ta que conciba unlogotipo, asegurese de formalizar con este un contrato escrito en el que
se estipule que los derechos sobre ese logotipo seran propiedad del titular del registro de
marca (véase el cuadro que figura a continuacion).

Gestionar la creacion de nuevas marcas

» Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas interesadas de su em-
presa, es decir, conlas que se encarguen de la comercializacion, la publicidad, las relaciones
publicasylos asuntosjuridicos. Esto ayudara a conciliarlos intereses contrapuestos respecto
desisedebe crearunamarcaque consistaenpalabrasinventadas o extravagantesenlugarde
una marca descriptiva. Es fundamental trabajar conjuntamente con todos esos departamen-
tos conlafinalidad de formularuna estrategia de marca sélida.

» Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca sdélida, como las marcas que
consisten en palabras inventadas o extravagantes, y oriente a su empresa hacia estrate-
gias alargo plazo. Esto ayudara a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desa-
fios que planteala creacion de unamarcanueva.
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» Puede que sea beneficioso subcontratar la creacion de su marca. Quizas necesite con-
tratar a un disefiador, asi como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo
de laimagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben colaborar
estrechamente con su equipo de marketing y publicidad con el objetivo de formular una
estrategia de marca integral. Es importante sefialar que las marcas y los logotipos artisti-
costambién pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la crea-
cion de una marca, es conveniente que aclare las cuestiones relativas a la titularidad del
derecho de autor en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a
su empresa el derecho de autor sobre la marca, o ambos. En Guatemala se protegen por
derecho de autorlos dibujos artisticos, los grabadosy litografias.
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Lista recapitulativa de comprobacion
» ¢Cudl es la solidez de sumarca? Determine el caracter distintivo de su marca en compara-
ciénconlasdelacompetencia.

» Creacién de una marca nueva. Coordine internamente la creacion de una marca nueva en-
tre los responsables del marketing, la publicidad y las relaciones publicas, asi como de los
asuntos juridicos, a fin de garantizar que se cree una marca sélida y que esta se utilice al
maximo de sus posibilidades.

» Busqueda. Compruebe ladisponibilidad de lanuevamarcay elnombre de dominio corres-
pondienteylos nombres de usuario de lasredes sociales (véase el apartado N.°19).

» Masinformacion. Véanse los puntos 1y 2 delmddulo 02 de IP PANORAMA™,



La proteccion
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12. ;Como puede su empresa proteger su
marca o marcas?

La proteccion juridica de una marca en Guatamala se obtiene mediante su registro en el Re-
gistrodela Propiedad Intelectual. Eluso de unamarca en Guatemala, es facultativoy no es ne-
cesario probar su uso peevio para solicitar u obtener el registro de una marca. La prelacién en
el derecho a obtener el reigstro de una marca se rige por la fechay hora de presentacidondela
solicitud deinscripcién en el registro.

En algunos paises, también se adquiere proteccion mediante su uso. El registro se consigue
mediante la presentacion en la oficina de marcas del formulario de solicitud adecuado (en al-
gunas oficinas es posible efectuar el registro en Internet). En Guatemala se puede presentar
de forma fisica en el Registro de la Propiedad Intelectual y por Internet mediante el servicio
del Registro de la Propiedad Intelectual: VERPI (Ventanilla Electrénica del Regisro de la Pro-
piedad Intelectual). Para efectuar el registro es necesario contratarlos servicios de un aboga-
do de marcas quien debe de ser colegiado activo, lo cual es obligatorio en algunos paises. En
muchos paises también se protegen las marcas que se utilizan en el mercado pero que no se
encuentran registradas. Sin embargo, esos paises otorgan una proteccion mucho mayor alas
marcas registradas. Por consiguiente, aunen aquellos paises en que las marcas quedan prote-
gidas poreluso, esrecomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada enla oficina
nacional de marcas (véanse el cuadro que figura a continuaciony elapartado N.° 14).

El sistema del primer solicitante del registro de lamarcay el sistema del primer usuario
delamarca

Los paises adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de lamarca, o el sistema del
primer usuario de la marca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas para las
empresas, lamejor estrategiaenambos casos es queregistre sumarcalo antes que pueda en to-
doslos paisesenlos que desee hacernegocios.

En los paises que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, los derechos
sobre una marca pertenecen ala empresa que primero presente una solicitud de registro de esa
marca, aunque otraempresalahaya utilizado previamente. No obstante, existe laexcepciondelas
marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 5).

Porconsiguiente, el sistema del primersolicitante delregistro de lamarca alientaa que seregistre
prontolamarca. Habida cuentade que eluso de unamarca que no haya sidoregistradano confie-
re derechoalguno, los competidores puedenimponerse alos derechos del “verdadero” titularde
lamarcapormedio delapresentaciondelaprimerasolicitud deregistro de marca paraunamarca
idéntica o semejante en grado de confusion.

Ejemplo:

Elpais XYZ esun pais que aplica el sistema del primer solicitante del registro de lamarca. Esto signi-
fica que, con muy pocas excepciones, laempresa o persona que primero presente una solicitud de
registrode lamarcadisfrutara de proteccionjuridica, y no aquella que pueda demostrarque ha sido
la primera enusarla marca. Por consiguiente, sielnombre de suempresa es ABC, fabricazapatosy
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manufactura sus productos en XYZ desde hace tres anos pero otra empresa registrala marca de
zapatos ABC, esta Ultima obtendria la marca. Esa empresa, en posesion de la marca, podria en-
toncesimpedirque usted utilizarala marca ABC paralos zapatos que fabrica o comercializa. Sino
puede demostrar que sumarca es notoriamente conocida, es sumamente dificil sustraerse al sis-
tema del primer solicitante de registro de lamarca.

Enlos paises que observan el sistema del primerusuario de lamarca, el propietario delamarca es
la persona que la utilizé por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca
haya sidoregistrada. Los derechos que confiere ese uso efectivoamenudo reciben elnombre de
derechosdemarcaconsuetudinarios o derechosdemarcanoregistrados. Sibienelregistronoes
obligatorioenesos paises, engeneralregistrarsumarca constituye una estrategiamucho mas s6-
lida, puesto que, normalmente, tendra a sudisposicidonun conjunto mas amplio de vias derecurso.

Siamplia su actividad empresarial a paises que aplican el sistema del primer solicitante del regis-
trodelamarca, esaconsejable que:

» Presente una solicitud de registro de marca en esos paises antes de efectuar la impor-
tacion o fabricacion propiamente dichas de los productos e, incluso, antes de reunirse o
mantener negociaciones con otras empresas de esos paises. Existen empresas que bus-
can marcas usadas o que hayan podido serusadas pero que no estén registradas. Proce-
denaregistrarlasy, seguidamente, se dirigen asu propietario legitimo conlapretensiénde
queles pague unacompensacion.

» Presente una solicitud de registro de marca aunque su empresa solo fabrique productos
en esos paises y no tenga intencién de venderlos en ellos. Sila marca se aplica a sus pro-
ductosenuno de esos paises, se considerara que esta “usando” lamarca en ese pais (véa-
seelapartadoN.° 34). Existe elriesgo de que otras empresas, oincluso sulicenciatarioo su
distribuidor, registren sumarca. Siasiocurriera, cabe la posibilidad de que laempresa que
lohagatengaderechoaimpedirle que sigafabricandoy exportando productos quelleven
la marca registrada, puesto que hacerlo supondria una infraccion del derecho de marca,
aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese pais.

13. ;De qué otros instrumentos juridicos
dispone para proteger suimagen de marcau
otros aspectos de sus productos?

Enfuncidndelanaturaleza de sumarca o sus productos, podra utilizar uno o varios de los tipos
de derechos de propiedadintelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

» Acondicionamiento distintivo o presentacion distintiva. Laimagen comercialyla aparien-
ciageneral de sunegocio o la presentacidn de sus productos reciben el nombre de “acon-
dicionamiento distintivo” en algunos paises y, en otros, el de “presentacion distintiva”. El
acondicionamiento distintivo puede consistir en uno varios elementos (por ejemplo, el co-
lor, el tamano o la forma del embalaje); o puede consistir en laimagen o el concepto inte-
grales de un producto, su embalaje o su decoracién, que tal vez abarquen el conjunto del
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aspectoyatmosferade unaempresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, pro-
ductos derivados, sitios web o etiquetas. Por consiguiente, el término “acondicionamiento
distintivo” puede hacer referencia a la manera en que se “acondiciona” un producto para
su puesta en el mercado. Algunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que
tiene forma de limén de plastico; la forma de la botella de Coca-Coca®; y los bombones
envueltos en papel de aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®. Por otra parte, unres-
taurante puede emplear una marca con objeto de salvaguardar sunombre y buscar la pro-
teccidn que confiere el acondicionamiento distintivo para su aspecto y atmdsfera distinti-
vos, que incluyen su decoracién, su carta, la configuracién de sus instalaciones y el estilo
del servicio que ofrece. Entre los restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo
propio figuran McDonald’s®, Wendy’s® y Pollo Campero®. Definiry proteger su acondicio-
namiento distintivo puede ser fundamental para la creacidon de suimagen de marca propia.
Habida cuenta de que, en ocasiones, el acondicionamiento distintivo desempena la mis-
ma funcion que una marca (identificar el origen de los productos en el mercado), en algunos
paises puede protegerse, en general, en virtud de la legislacién en materia de Derecho de
marcas, mientras que en otros paises es posible registrarlo como marca. Dependiendo de
cual sea su pais, sino se permite el registro del acondicionamiento distintivo como marca,
tal vez si sea posible protegerlo con arreglo a la legislacion sobre competencia desleal o a
las medidasjudiciales poratribucion engafiosa.

Elacondicionamiento distintivo de FERRERO ROCHER® esunamarca, propiedad de Ferrero.

» Disefos industriales. La exclusividad respecto de las caracteristicas estéticas de un pro-
ducto (por ejemplo, su forma, ornamentacién, motivos decorativos, lineas o color) que
cumplen ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la proteccion de los disefios
industriales, que en algunos paises se denomina “patentes de disefio”. Para estar protegi-
do de conformidad con la mayoria de las legislaciones nacionales, un disefio industrial ha
de sernuevo u original, o ambas cosas. La proteccion de los disefios industriales no abarca
ninguna caracteristica técnica del articulo y solo podra aplicarse a una forma que no esté
determinada integramente por una funcion técnica. Los derechos sobre un disefio indus-
trial tienen una duracion limitada (generalmente un maximo de entre 10 y 25 afos, depen-
diendo delalegislacion del pais), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del
derecho impedir que la competencia comercialice productos que sean idénticos o que al
consumidor le parezca que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un
producto podrdimpedirla comercializacion de nuevos productos conunaformaidénticao
ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores
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lleguenonoaconfundirse. Esimportante sefalarque sidesea protegersudisefioindustrial,
enlamayoria delos paises este debe serconfidencial hasta que seregistre.?

» Derecho de autor. Las obras literarias y artisticas originales pueden estar protegidas por
derecho de autor. En Guatemala, esas obras pueden ser: porejemplo, libros, manuales mu-
sica, articulos periodisticos en revistas, dibujos, pinturas, grabados, litografias fotografias,
anuncios publicitarios, algunos tipos de bases de datos, programas informaticos, etc. La
proteccién del derecho de autor es automatica (es decir, no es necesario el registro). En
Guatemalaelplazode proteccidonde derecho de autorestodalavidadelautory 75 después
de sumuerte. Sinembargo, es posible que en algunos paises sea necesario haber efectua-
do elregistro para poderiniciarun procedimiento contra elinfractordel derecho.*

» Patentes. Pueden utilizarse para protegerlas invenciones que cumplan los criterios de no-
vedad, actividad inventivay aplicacionindustrial.®

» Secretos comerciales. La informacidon empresarial confidencial puede beneficiarse de la
proteccidén de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea cono-
cidaengeneral portercerosy el propietario haya tomado medidas razonables para mante-
nerla en secreto. Asegurese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las mar-
cas de productos nuevos que todavia no se hayanusado o registrado.¢

» Las leyes sobre competencia desleal, las medidas judiciales por atribucion engafiosa o las
leyes de proteccidn del consumidor pueden permitirle adoptar medidas contra las practicas
empresariales desleales de la competencia. Pueden brindarle una proteccion afadida con-
tra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos. No obstante, enla practica,
unademandabasadaenlalegislacion sobre competencia desleal, laatribucidénengafiosaola
protecciéndel consumidor puede ser complejay costosay requerirmucho tiempo.

» Proteccion acumulativa. Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez
pueda valerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo mas aconsejable es ob-
tenerelasesoramiento de unabogado experto enpropiedadintelectualafinde asegurarse
de que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual:

o En muchos paises, un signo especifico puede contar con proteccion acumulativa con
arreglo a la legislaciéon en materia de derecho de autor, disefios industriales y marcas;
porconsiguiente, ese signo podra satisfacerlosrequisitos establecidos enlalegislacion
respectiva como obra artistica, ornamentacion o logotipo. No obstante, el gradoy el al-
cance de esaproteccion acumulativa variamuy considerablemente de un pais a otro.

o EnGuatemala,laobrade arte aplicado se define como: «La creacién artistica con fun-
ciones utilitarias oincorporada enun articulo Util, ya sea una obra de artesania o produ-
cidaenescalaindustrial.

3Véase Lo atractivo estdenlaforma, publicaciondela OMPIN.© 498,y elmddulo 02 de IPPANORAMA™
“Véase Expresidn creativa, publicaciéndela OMPIN.° 918,y elmddulo 05 de IP PANORAMA™,

5Véase Inventar el futuro, publicaciondela OMPIN.© 9171,y elmddulo 03 de [P PANORAMA™,

¢Véase elmodulo 04 de|PPANORAMA™,
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o LaleydePropiedadIndustrialregula que pueden coexistirdistintosregimenes de pro-
teccionde Propiedad Intelectual. La proteccion conferida alos disefiosindustriales no
excluye ni afecta aquella que pudiera proceder conforme otras normas legales, tales
como las relativas amarcas o derecho de autor.

e Enmuchos otros paises, laproteccién porderecho de autory la proteccidn de disefios
se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artistica deja de estar prote-
gida por derecho de autor en el momento en que se utiliza como disefo industrial. Sin
embargo, incluso en esos paises, un signo puede estar protegido alavez por derecho
de autory como marca.

e En ocasiones, puede registrarse un disefio compuesto que incluya, entre otros ele-
mentos, unaversion estilizada de unamarcaregistrada.

Ejemplos de proteccion acumulativa de la propiedad intelectual

Los personajes de dibujos animados estan protegidos por derecho de autorcomo obras artis-
ticas pero, al mismo tiempo, empresas como Warner Bros Entertainment han registrado como
marcas una serie muy numerosa de personajes de dibujos animados, entre ellos Tweety® (Pio-
lin), Daffy Duck® (Pato Lucas)y EImer Fudd® (Elmer Grufién).

Ejemplo: Kellog Company registré lamarca de cereal CHOCO KRISPIS®, yregistrd asumasco-
taMelvin® como marca.

hoco

KRISPIS

Registro 247336 en el Registro de la Propiedad Intelectual. La marca denominativa Melvin®. Registro
66147 en el Registro de la Propiedad Intelectual

14. ;Por que deberia suempresa registrar su
marca o marcas?

Aunque enmuchos paises no esnecesario elregistro para que nazcanlos derechos, efectuarlo
ofrece numerosas ventajas:

» Exclusividad nacional o regional (un grupo de paises). El titular del registro de marca posee
elderecho exclusivo de utilizarlamarca para el comercio entodo el pais o regién donde ob-
tuvo el registro (véase el apartado N.© 30). Por el contrario, en los paises enlos que se reco-
nocentambiénlos derechos delas marcasnoregistradas, estos estaranlimitados alaparte
delpaisenlaque seusalamarcaefectivamenteyenlaque estahaadquiridounareputacién
gracias aese uso.
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» Mayorfacilidad parahacervalerlos derechos de lamarca. Elregistro de lamarca conllevala
presuncidnde que ustedeselpropietariodelamarcay, porlotanto, tiene derecho aimpedir
que esamarca sea usada por terceros. Con ello se reduce la carga de la prueba en caso de
un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es valida,
que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos paises, cuando la marca
estaregistrada, se puedereclamarunaindemnizacion mayor porlos dafosy perjuicios que
ocasionalainfracciéndelos derechos de marca.

» Desalienta a los infractores. En primer lugar, el registro permite al titular emplear el simbo-
lo ® a continuacion del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca esta
registrada (véase el apartado N.° 35). En segundo término, una marca que esté registrada
apareceraenelinforme de busquedarealizado por otra empresa con laintencion de regis-
trar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusion, lo cual
desalentara a las empresas que pretendan registrarla (véase el apartado N.° 19). En tercer
lugar, algunas oficinas de marcas deniegan automaticamente elregistro de lamarca de de-
terminados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su semejanza,
puedeninduciraconfusion con otramarcade esamismaclase (véase el apartado N.°© 28).

» Activo valioso. Es mas facil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una
marcaregistradaynormalmente se obtiene un preciomas alto. Ademas, sibienenlamayoria
de los paises no es obligatorio, el registro facilita la utilizacion de una marca en un acuerdo
defranquiciaoenlaexplotacionde productos derivados (véanse los apartadosN.© 43y 46),

» Fondos. Aveces, unamarcaregistrada que goce de buenareputaciéntambién puede utili-
zarse paraobtenerfinanciacidon o unagarantia de lasinstituciones financieras, que son cada
vezmas conscientes del valor que revistenlas marcas parala prosperidad de las empresas.

» Impide las importaciones. Muchos paises cuentan con sistemas que también permiten al
titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administracion de
aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas podran
inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las
marcas que no estanregistradas no suelenrecibir esa asistencia de las administraciones de
aduanas (véase el apartado N.° 51),

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la
marca, es posible quelainversién que harealizado enlacomercializacion de un productono dé
los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan simi-
lares que induzcan a confusidn. Los consumidores podrian comprar por error el producto del
competidoral pensar que se trata del producto de suempresa. No solo causariaunamerma de
losingresos de suempresay confundiria a sus clientes, sino que también podria dafar el pres-
tigioylaimagende suempresa, especialmente siel productorival es de una calidad inferior.
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15. ;Qué derechos confiere el registro de una
marca?

Los derechos exclusivos que confiere elregistro de unamarca permiten a su propietarioimpe-
dir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan
similar que puedalllevar a confusién. Porlo tanto, podra prohibir que los competidores

» coloquenlamarcaensus productos o enelembalaje de estos,

» almacenenovendan productos quellevenlamarca o que presten servicios conesamarca,
» importen o exporten productos que lleven esamarcao

» utilicenesamarcaenlosdocumentos, los sitioswebyla publicidad de sus empresas.

Elregistro de unamarca otorgara a su titular el derecho exclusivo aluso de lamismay los dere-
chosde:

» Impedir que terceros, sin consentimiento del titular, utilicen marcas similares o idénticas,
incluidas indicaciones geograficas, para productos o servicios que se relacionen con los
productos o servicios paralos que esté registradala marca del titular.

» Oponerse al registro de una marca idéntica o similar para identificar productos o servicios
iguales o similares para los que se registré la marca o incluso si fuesen distintos pero pu-
diesen causarriesgo de confusion oimpliquenun aprovechamiento indebido de unamarca
notoriamente conocida

» Hacer cesarjudicialmente el uso de una marca idéntica o similar por parte de un tercero no
autorizado.

» Que las autoridades competentes prohiban o suspendan laimportacién o ingreso de pro-
ductos

Sinembargo, esos derechos exclusivos tienen limites. La vigencia de esos derechos esta limi-
tadaa:

» elpaisolos paises enlos que hayaregistradolamarca(véanse los apartados N.°2 30y 31);

» los productos o servicios paralos que estaregistradalamarca (véase el apartado N.© 28);y

» lassituacionesenlas que es probable quelamarcainfractorainduzcaaconfusionaloscon-
sumidores (vease el apartado N.°50).
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16. (Equivale el registro del nombre de su
empresa o del nombre comercial de su
negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que al registrar una empresay sunombre comer-
cial en elregistro mercantil, estos también quedaran protegidos automaticamente como mar-
ca. No es asi. Esimportante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre
comercialylamarcade fabrica o de comercio:

» Elnombre de la empresa, o razén social, es el nombre oficial que figura inscrito en el regis-
tro mercantil. Se emplea en los estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y
otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. Amenudo termina en si-
glascomoS.R.L.,S.A. uotrassimilares, que denotanlanaturalezajuridicadelaempresa. Por
ejemplo, “Blackmark International, S.R.L.".

» Elnombre comercialeselnombre que utilizalaempresa paraidentificarse cuando se comu-
nica consus clientes. Puede coincidirono conlarazén social. Enlamayoria de los paises, se
adquieren ciertos derechos exclusivos conrespecto aunnombre comercial porelmero he-
cho deusarlo enpublico (es decir, sin que medie suregistro oficial y sin formalidad alguna).

» Unamarcade fébrica o de comercio o, sencillamente, una marca, es el signo que utiliza una
empresa para diferenciar sus productos de los de la competencia. Cabe la posibilidad de
que incluso las pequefias empresas posean mas de una marca de fabrica o de comercio.
Asi, Blackmark International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el nombre de
Blackmarky otro con el de Redmark. Las empresas pueden emplear una determinada mar-
ca para identificar todos sus productos, una linea de sus productos en particular o un tipo
especifico de sus productos. Cuando una empresa utiliza sunombre comercial, o una parte
delmismo,comomarcade fabricaode comercio, tambiéndeberiaregistrarlocomo marca.

Alimentos Maravilla, S.A. es una empresa guatemaltecalider enla produccion de bebidas no car-
bonatadas como: jugos, néctares, bebidas isotdnicasy bebidas energizantes. Esta empresa usa
elnombre comercial “Maravilla” y es propietaria de marcas como REVIVE®, SIPI®, DE LA GRANJA®,
DELFRUTAL® y RAPTOR® pero también delamarca “Alimentos Maravilla, S.A®”

17. ;Cuales son los principales motivos de
denegacion de una solicitud de registro?

Ademads de comprender lo que son las marcas sdlidas, un empresario también deberia saber
qué tipos de marcas no son susceptibles de ser registradas. En general, existen dos tipos de
motivos de denegacién:
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» Motivos absolutos: razonesinherentes alamarcaen simisma.

» Motivosrelativos: aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexisten-
tes, ya seasobre marcasregistradas o de otraindole.

» Las solicitudes de registro de marcas pueden denegarse sobre la base de los motivos ab-
solutos siguientes:

« Nunca se concede la proteccion por marca a los términos genéricos (por ejemplo, la
palabra “teléfono” como marca para teléfonos maviles; véase el apartado N.° 9). Esto
serefiere aque consista enladesignaciénusual del producto o servicio que se trate

« Lossignosdesprovistosdetodo cardcterdistintivo(enelsentido de queelsignonotie-
ne capacidad para permitirdistinguirlos productos de unaempresadelos delas otras)
no pueden registrarse a no ser que el propietario pueda demostrar que han adquirido
un significado secundario. Los signos siguientes suelen carecer de caracter distintivo:

o Laspalabrasolossignos descriptivos (porejemplo, vease elapartado N.°10).

» Los términos o signos geograficos, si son geograficamente descriptivos. Por ejem-
plo, en el caso de un grupo musical de Bélgica, el nombre “grupo musical belga” es
geograficamente descriptivo y, por consiguiente, carece de caracter distintivo. Otros
productores musicales del pais deberian poder emplear el adjetivo “belga” enla des-
cripcion del lugar de origen de sus productos (véase, asimismo, el cuadro que figura a
continuaciéndelapartado N.° 7, relativo alas indicaciones geogréficas).

o En Guatemala las sefales de publicidad no son marcas, son otros signos distintivos.
Tampoco se tienen que vinculara marcas como sucede en otros paises.

Las expresiones o sefales de publicidad, deben ser distintivas. A menudo es dificil que las ex-
presiones o sefales de publicidad adquieran caracter distintivo y seanregistradas como mar-
casdebidoaquesufuncidnes principalmentellamarlaatencion delconsumidorousuarioalos
productos, servicios, establecimientos comerciales o mercantiles. Por ejemplo, seria proba-
ble que sedenegaraelregistrodellema “Nadie conoce mejor el color” utilizado para tejidos de
tapizado porque se trata de unamera observacién laudatoria que refleja conocimientos espe-
cializados respecto de los productos anunciados. Las frases de ese tenor deberian poder ser
utilizadas libremente por otras empresas. Cabe sefalar, asimismo, que algunos paises nunca
permiten elregistro como marca de las sefales de publicidad.

El caracter distintivo adquirido o el significado secundario o distintividad sobrevenida

Enmuchos paises es posible sustraerse a una objecion porlafalta de caracter distintivo sise puede
demostrar que lamarcahaadquirido unsignificado secundario o caracter distintivo gracias al uso.

Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el publico
consumidorreconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia alos produc-
tosde esamarca. Generalmente ocurre como consecuencia de unuso generalizado alo largo del
tiempo o de una campafa de marketing intensiva. Es el caso, por ejemplo, de Healthy Choice®,
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una marca “débil” de platos principales precocinados sanos que ha adquirido caracter distintivo
enlos Estados Unidos de América porque el publico consumidor asocia ese término con un pro-
veedor especifico de comidas precocinadas sanasyno conlas comidas sanas en general.

Para demostrar que una marca o un lema descriptivos ha adquirido un significado secundario,
podria tenerse en cuenta todo tipo de pruebas, entre ellas las facturas, los comprobantes de
entrega, las hojas de pedido, los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los
folletos, el material impreso que contenga anuncios, la publicidad, las fotografias en las que se
muestre elusodelamarca, los certificados expedidos porunaagenciade publicidad, unaasocia-
cionprofesional ounclienteylas encuestas de consumidores.

Ejemplo:

Se considerd que ellema “The Greatest Show on Earth” (El mayor espectaculo delmundo) erauna
marca susceptible de recibir proteccién en los Estados Unidos de América porque su propieta-
rio, Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., habia logrado que el lema adquiriera
un significado secundario gracias a su uso prolongado (mas de cien afios) e intensivo del lema'y
elreconocimiento generalizado como marca que ese eslogan habian alcanzado en el mercado.

©2012 Feld Entertainment, Inc. Ringling Bros. and Barnum & Bailey®y The Greatest Show on Ear-
th® sonmarcasregistradas de Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Dependerdelsignificado secundariopuede serunaapuestaarriesgaday,amenudo, costosayre-
sulta dificil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Ademas, puede que
hayavariacioneslocales enlotocante alamaneraen que se analizanjuridicamente estas cuestio-
nes. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que marcas que pueden considerarse susceptibles
derecibir proteccion en ciertos paises, se consideren descriptivas en otros. Como regla general,
es preferible no elegircomo marcas palabras o signos descriptivos

» Las caracteristicas funcionales. Que consista en una forma que otorgue unaventaja funcio-
nal o técnicaal producto o del servicio de que se trate. Los elementos funcionales de lafor-
ma o el embalaje de un producto, en comparacioén conlos elementos puramente ornamen-
tales, no suelen sersusceptibles de recibir proteccion de marca. Asi, cuando laforma de un
producto tiene unas caracteristicas funcionalesimportantes (comolaformadelas asasy el
ensamblado de las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tije-
ras), esa formano puede registrarse como marca. Anadlogamente, no es posible obtenerun
registro de marca para un asa, como las que llevan las tazas de café, porque el asa desem-
pefialafunciéonesencial de permitirsostenerunataza caliente. Silacompetenciano pudiera
emplearun asa, disminuiria su capacidad para competir eficazmente.

» Que consistaenunsimple coloraislado.

» Que consista enunaletra o digito aisladamente considerado, salvo que se presente enuna
forma especial y distintiva.
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» Los signos que se consideran contrarios al orden publico o ala moral. Generalmente, no se
permite el registro como marca de las palabras e imadgenes que se considera que violan las
normas comunmente aceptadas de lamoralylareligion.

» Quecomprendaunelemento que ofenda oridiculice apersonas, ideas, religiones o simbo-
los nacionales de cualquier pais o entidad internacional.

» Que pueda causar engano o confusidn sobre la procedencia geografica o cultural, la na-
turaleza, el modo de fabricacion, las cualidades o caracteristicas del producto o servicio
de quesetrate

» Los signos engafiosos. Son signos que probablemente induciran al consumidor aengafo o
confusidnacercade lanaturaleza, la calidad o el origen geografico del producto. Porejem-
plo, es probable que no se autorizara la comercializacidén de margarina mediante la repre-
sentacion de unavaca, pues se entenderia que llevaria a confusidn a los consumidores, ya
que estos seguramente asociarian ese signo con productos lacteos (como la mantequilla).

» Quereproduzcaoimite elescudo, bandera, simbolo, emblema, sigla, abreviaciéonde deno-
minacion de cualquier Estado.

» Quereproduzcamonedas o billetes de curso legal en el pais, timbres, o especies fiscales.

» Que incluya medallas, premios, diplomas, u otros elementos si no se le hubieran otorgado
al solicitante.

Los motivos relativos consisten en:

» Sielsigno esidéntico o similaraunamarca o una expresiéon de publicidad registrada o soli-
citada con anterioridad poruntercero, paralos mismos o similares productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusion o crear un riesgo
de asociacién

» Sielsignopuede causarconfusionporseridéntico o similaraunnomibre comercialounem-
blema usado en el pais porun tercero desde una fecha anterior, en una empresa o estable-
cimiento que negocie normalmente con mercancias o preste servicios iguales o similares a
los que se pretendeidentificarconlamarca, o que puedadebilitar o afectar sudistintividad;

» Sielsigno constituye unareproduccién de una marca notoria de un tercero, aunque no esté
registradaen el pais, cualesquiera que seanlos productos o servicios alos cuales el signo se
aplique, sisuusoyregistro fuese susceptible de causar confusiénounriesgo de asociacion
con este tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o
afecte sufuerzadistintiva;

» Sielsigno afecta el derecho de la personalidad de un tercero,imagen o retrato de una per-
sonadistinta dela que solicita el registro, salvo que se acreditare la autorizacién de esa per-
sona o, sihubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;

» Si el signo afecta el nombre, laimagen o el prestigio de una colectividad local, regional o
nacional, salvo que se acreditare la autorizacion expresadela autoridad competente de esa
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colectividad. (Setratalautilizaciondelnombre propio delamismamanera que se haceenel
caso demarcas verbales corrientes) si es fundamentalmente soloun apellido. No obstante,
enalgunos paises es posible registrarun apellido como marca si este ha adquirido un signi-
ficado secundario. En la mayor parte de los paises, el nombre de una persona fisica de una
personajuridica eincluso un seudénimo puedenregistrarse como marcas.

» Sielsigno constituye unareproduccion o imitacion, total o parcial, de una marca de certifi-
cacion protegida;

» Sielsigno esidéntico, similar o constituye una traduccion de unaindicacion geografica o de-
nominacion de origen protegida en el pais y pueda causar confusién o unriesgo de asociacion.

» Sielsignoinfringeunderechode autorounderechode propiedadindustrialdeuntercero;y

» Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia
desleal.

Se deniegan por “motivos relativos” las solicitudes de registro de marca enlas que lamarca que
se desea registrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes. La coexistencia de
dos marcas idénticas (o0 muy similares) asignadas al mismo tipo de producto podria confundir a
los consumidores. Enalgunas oficinas de marcas es habitual que, al tramitar el registro, se inves-
tigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, comprendidas las marcas noregistradas
y las marcas notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo efectian esa comproba-
cidn silamarca es impugnada por otra empresa tras su publicacién. En ambos casos, sila ofici-
na de registro considera que lamarca es idéntica a una existente o tan similar que podriallevar a
confusion con productosidénticos o similares, serd denegadaoinvalidada, segun corresponda.

Por ultimo, en numerosos paises también es posible que se deniegue el registro de una mar-
casi esta entra en conflicto con otros derechos preexistentes como, por ejemplo, los disefios
industriales, el derecho de autor, los nombres de persona, de empresa o comerciales, las de-
signaciones comerciales, lasindicaciones geograficas olos signos de pueblosindigenas. Para
refererencia sobre la lista de nombres y simbolos prohibidos por distintoss paises, véase el
cuadro que se presentaacontinuacion del apartado N.°5

18. ;{Se puede conseguir unamarca
gratuitamente o comprarla a una persona que
yano lanecesita?

Tal vez se desee reutilizar una marca de un competidor que ha dejado de usarla pero que sigue
siendo recordada con afecto. Elabandono no necesariamente implica que lamarcano se en-
cuentreregistrada, implica que no se esta utilizando. En Guatemalala propiedad de las marcas
se prueba con el certificado de registro. El recuerdo de la marca que tiene el publico puede
darlugaraunademandainstantanea de su nuevo producto, reducirlos costos de publicidady
contribuira que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizaruna marca abandonada no
registrada, sin permiso y sin efectuar pago alguno (véase el apartado N.° 35). No obstante, la
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utilizacidon de una marca abandonada puede comportar riesgos, en particular silos consumi-
dores contindan reconociéndola. La reintroduccién de esa marca puede confundir o engaiar
al publico. A ello se aflade la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de
demostrareluso (ointentarreanudar el uso) de lamarcay refutarla presuncion de abandono.

Sitieneinterés enutilizaruna marca abandonada, seria prudente que:

» Silamarca estuvieraregistrada podria solicitarunalicencia de esta.
» Solicite el asesoramiento de un abogado especializado en marcas;

» Verifique cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que
estahasido abandonada;

» Solicitelacancelacién delregistro sila marca contintda estando registrada;

» Registre lamarca para los fines que se proponga; y Para tener plena seguridad, pague una
suma modesta al propietario original por la cesion de la marca o por el compromiso de no
presentaruna demanda.

En ocasiones, es posible adquiriruna marca que continla siendo propiedad de otra empresa,
que sigue usandola. Cuando adquieraunamarca de un tercero, compruebe lo siguiente:
» ¢Estaregistradalamarca? ;Paraqué paises? ;Paraqué categorias de productos o servicios?

» ¢Quién es el propietario actual de la marca? ;Quiénes fueron los anteriores propietarios, si
los hubo?

» ¢Hayalgunalicenciapreexistente? Sies asi, ;Cualeselalcance delosderechosdelaslicencias
preexistentes? ;Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condi-
ciones sobrelacalidad delos productos olos servicios que se comercialicen con esamarca?

» ¢Hay algun derecho de retencién, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial con-
tencioso encurso que puedaponeren peligrolamarca?

» ¢Hanimpugnado lamarcalos competidores enalguna ocasién?
» ¢Leconcedeelvendedordeclaracionesy garantias suficientes en el acuerdo de adquisicion?

» Téngase en cuenta que, en algunos paises, para que la cesion de derechos de marca sea
valida, es necesario hacerreferencia explicita ala cesion delbuennombre de lamarca.

19. ;:De qué manera puede usted averiguar si
el signo que propone esta en conflicto con
una marca de la competencia?

Unavez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un andlisis adecuado de la disponibilidad
delamarca. Lacomprobacidn de que lamarca esté disponible para serregistradaresponde ava-
rios finesy mitigaralos principalesriesgos, lo que le ahorrard un tiempo y unos recursos valiosos.
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Esosfinessonlos siguientes:

» Elanalisisde disponibilidad delamarcale permite asegurarse de que noinfringelamarcade
otraempresa. Siutilizaunamarca queinfringe los derechos de marca de un tercero, no solo
cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por dafos y perjuicios y de que reciba
mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizarlamarca. Proba-
blemente tenga que destruirtodoslos embalajesy el material publicitarioy de otraindole en
los que aparezcala marcainfractora. Suempresa deberahacerfrente, asimismo, aun costo
adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a
una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen
quienestienenpocaexperienciaenrealizarunanalisis de disponibilidad delamarcaes pen-
sar Unicamente en si alguien haregistrado exactamente la misma marcay no en si existe algo
“similar” (como se explica en el apartado N.° 50). No olvide que la infraccién del derecho de
marcatiene lugar sila marca propuesta, o unamarca que sea tan similar que lleve a confusion,
yaes propiedad de otraempresa que la utiliza para productosidénticos o similares. Pararefe-
rerencia sobre lalistade nombresy simbolos prohibidos por distintos paises, véase el cuadro
que se presentaacontinuaciondel apartado N.°5

» Mediante el andlisis de disponibilidad de lamarca, puede determinar si se puederegistrarla
marca propuesta. Asi, evita gastosinutiles relacionados conla solicitud de registro de mar-
casidetermina previamente que lamarca propuestano estalibre para su utilizacion.

» Sila marca que propone es susceptible de ser registrada, el andlisis de disponibilidad le
ayudara aconocerelgrado de solidez de lamarca desde un punto de vista juridico.

» Cabelaposibilidad de que otras partesinteresadas en su actividad empresarial exijanunin-
forme conlosresultados del andlisis de disponibilidad de lamarca antes de hacer negocios
conusted. Porejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o lacompanfia asegura-
dorade suempresano deseenque asumaunriesgo evitable.

¢(Dequé maneradetermina que lamarca que prevé utilizar esta disponible para suregistro? Po-
dra comenzar porllevara cabo unabulsqueda preliminar de marcas por su cuenta:

» Busquemarcasregistradasy solicitudesderegistrode marcas que esténpendientes. Averi-
glesilaoficinanacionalde marcas(ounaempresadebases de datosespecializada) cuenta
conunabase de datos de marcas registradas que pueda consultarenlinea gratuitamente.

En Guatemala el sistema del Registro de la Propiedad Intelectual permite realizar busquedas
en linea gratuitas y busquedas pagadas que generan resultados. Las busquedas pueden ser
especificamente sobre marcas o sobre el titular para verificar si dicho titular tiene registradas
marcas o no.

» En el sitio web de la OMPI (http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp directory/es/urls.jsp)

se ofrece unalista delas oficinas de propiedadintelectual ordenadas por paises.

» Busqgue, asimismo, marcas que no esténregistradas pero que ya se utilizany que pudieran es-
tar en conflicto. Esta comprobacion reviste especialimportancia en los paises que protegen
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lasmarcasenvirtuddesuuso (vease elapartadoN.°12). Efectieunabusquedaeninternet por
medio de motores de busqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales
enlnternet, las guias de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.

» Lleve acabounabulsquedade nombres de empresa o de dominioidénticos o similares, los
cuales puedenrepresentar un obstaculo para el registro de una marca (véanse los aparta-
dosN.°19y 39).

» Sisumarcasuperaesa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratarlos
serviciosde unaempresaespecializadaenlabusquedade marcas o agente de marcas para
que efectle una busqueda exhaustiva a cambio del pago de unos honorarios y, lo que es
masimportante, interprete losresultados de labusqueda. Elagente o abogado podrallevar
acabounaomasdelasacciones descritas acontinuacion:

» Buscarequivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas, variantes ortograficas y otro
tipo de variantes.

» En ocasiones, se llevan a cabo busquedas lingUistico-culturales y busquedas de conno-
taciones linguisticas con la finalidad de tener la certeza de que la marca o marcas que se
pretenden utilizar no resultan problematicas en otros idiomas. Un linglista del pais de que
se trate le proporcionara informacion sobre la adecuacion de una marca, los significados y
asociacionesylos problemas de pronunciacién que podrian plantearse.

» Realizarblsquedasenlos directorios de nombres de empresayrazones sociales, enlasguias
telefonicasy enlos directorios comerciales especializados en el sector de suempresa.

» Facilitarleuninforme conlosresultados del andlisis de disponibilidad delamarca contodos
los posibles conflictos que haya encontrado.

Debe teneren cuenta que toda blusqueda de marcas deberallevarse a cabo:

» Conrespecto alos paises pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de am-
pliacion de suempresa);

» Conrespecto alos productos alos que se aplicard la marca (las marcas estan agrupadas por
“clase”, conarreglo alos productos o servicios que permitenidentificar). Por consiguiente, tal
vez convenga que comience por familiarizarse con las diferentes clases de marcas (vease el
apartadoN.°28);y

» Conrespecto alas marcas que sean tan similares que lleven a confusién (en este aspecto
puede ser (til contar conla orientacidn de un agente de marcas).

¢Qué grado de exhaustividad debe tenerese analisis de disponibilidad de lamarca? Elalcance
de subusquedavendra determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupuestoy el
tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la busqueda puede
resultarno solobastante costosa, sinotambiénun proceso deresultadosimpredecibles. Ade-
mas, ninguna busqueda podra descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no regis-
tradas. Sin embargo, realizar una busqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que
no efectuarbusqueda alguna.
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20. ;Cuales sonlos costos de creacionyla
proteccion de una marca?

» Esimportante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creaciény el re-
gistrodelamarca, asaber:

» Lacreaciénde unlogotipo, una palabra que sirva de marca entrafla costos, especialmente
sise subcontrata esatarea.

» LabuUsqueda para analizar la disponibilidad de la marca también comporta unos costos. Los
costos pueden serconsultados en https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/

guiadelusuario.pdf

21. ;Quien esta autorizado a solicitar el
registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intencion de utilizar una marca, o de permitir suuso a
terceros, puede solicitar suregistro. Puede tratarse de una persona fisica o una personajuridi-
ca.En Guatemala, siel solicitante no tuviera domicilio en el pais, niresidiera en el pais o susede
estuviera fuera de Guatemala; deberia de serrepresentado por un mandatario (abogado co-
legiado activo). Es necesario que el mandato le otorgue facultades judiciales pararepresentar
al solicitante de lamarca.

22. ;Se necesitaun agente de marcaso
abogado parapresentar una solicitud de
marca?

Enla mayoria de los paises no se exige que se contraten los servicios de un agente de marcas
parapresentarunasolicitudderegistrode marcasiquiensolicitaelregistroesresidenteenese
pais. De ser asi, uno mismo puede presentar la solicitud. Sin embargo, para ahorrar tiempo, se
puede recurriraun agente especializado enlabusqueda de marcas que esté familiarizado con
los pormenores del trdmite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura
de que la proteccién se solicite con arreglo ala clase o clases de marcas adecuadasy se evita
el riesgo de que la solicitud sea denegada por motivos absolutos o relativos. La presentacion
deunasolicitud deregistro de marcano esunasunto administrativorutinario. Esnecesario que
elabore una estrategia apropiada enlotocante alaformadelamarcaylaamplitud o concision
dela descripciénde los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuentalos resul-
tados delabusquedaparadeterminarladisponibilidad delamarcaylas posibles controversias
que puedan suscitarse mas adelante. También tendra que considerarlos planes futuros parala
marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios paralos que se desea utili-
zar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad


https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/guiadelusuario.pdf
https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/guiadelusuario.pdf
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de que necesite asesoramiento de orden practico y un analisis de los riesgos respecto de la
mejor estrategia para responder a las decisiones de la oficina, en especial a una denegacion.
Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la ayuda de un agente de
marcas. Sisolicitaelregistro deunamarcaenelextranjero, quizas sele exijaque tengaunagen-
tede marcas o abogado queresidaenel pais de que se trate. La oficina de marcas competente
podrafacilitarle unalista de agentes de marcas oficialmente autorizados.

23. ;Cuanto tiempo se tarda enregistraruna
marca?

Eltiempo necesario para registrar una marca varia considerablemente de un pais a otro; suele
oscilarentre tres mesesy dos afios, dependiendo, entre otras cosas, de sila oficina de marcas
realizaunexamende fondo parcial o completoy de sihay procedimientos de oposiciéonen cur-
so (vease el apartado N.° 24), El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye
decisivamente en el plazo para ellanzamiento del nuevo producto.

En Guatemala el plazo de registro toma de 9 meses a1 afio, sin oposicidén de terceros. Se debe de
asegurar que se preparalasolicitud de registro de marca consuficiente antelacion, de manera que
disponga delregistro antes de empezarautilizarlamarca en sus productos o enla publicidad.

24. ;Como se solicita el registro de una
marca?

Tras haber efectuado una busqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su re-
gistro (véase el apartado N.° 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante la oficina de
marcas nacional oregional competente.

En el texto que se presenta a continuacion se proporciona una perspectiva general basica del
procesode solicitud. Cabe sefalarque puede haberimportantesvariaciones entrelos paisesy
que siempre esrecomendable consultarala oficinade marcas o aunagente de marcas o abo-
gado paraobtenerinformacion actualizada sobre los procedimientosy las tasas aplicables.

El registro de una marca paso a paso

El procedimiento de tramitacion de las oficinas de marcas varia de un pais a otro pero, en térmi-
nos generales, sigue unmodelo similar. Normalmente, la oficina de marcas cuenta conunmanual
de examenespecificoque estadisponible eninternet. Estos manuales puedenpermitirformarse
unaideabastante exacta del procedimiento de solicitudy examen para el registro de unamarca.
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El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de solicitud de registro de marca de-
bidamente cumplimentado en el que figuren los datos de contacto de su empresa, el nombra-
miento del representante legal o el mandato (segun sea el caso), lamarca que se busca registrar
y una descripcion de los productos y servicios a los que se aplica o unaindicacién de la clase de
productos o servicios respecto de los que se solicita el registro de la marca, o ambas cosas. Asi-
mismo, deben pagarse las tasas exigidas. Este formulario se encuentra en linea en la pagina del
Registro de la Propiedad Intelectual. Se completa enlinea, se imprime y presenta en version fisi-
ca o se puede presentar en linea mediante la Ventanilla Electronica del Registro de la Propiedad
Intelectual (VERPI).

El procedimiento de registro de marcas en Guatemalaincluye lo siguiente:

» Presentacidonde solicitud deregistro ante el Registro de la Propiedad Intelectual

» Examen de forma por parte del Registro de la Propiedad Intelectual para verificar que se
cumplan conrequisitos formales, formalidades de caracter administrativo (es decir, que se
ha pagado la tasa de solicitud y que en el formulario de solicituda se ha cumplido debida-
mente todoslos requisitos legales.

» Examen de fondo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual para verificar que la
marca puede serregistrada y no se encuentra contenida en uno de los supuestos de inad-
misibilidad indicados por la Ley de Propiedad Industrial. En Guatemala, se lleva a cabo un
examen de fondo completo, en el que se estudian tanto motivos absolutos como relativos
de denegacidn, es decir, también examinara sila marca que se pretende registrar esta en
conflicto conunamarcaya existente inscrita en elregistro enla clase o clases pertinentes.

» Publicaciény oposicidon: Se publica en el Boletin Oficial del Registro de la Propiedad Inte-
lectual (BORPI)y se le otorgaun plazo a terceros para que en el plazo de 2 meses se puedan
oponerasuregistro.

» Registro: Unavez que se ha decidido que no existen motivos para denegar la solicitud, y no
existen oposciones, se registrala marcay se entrega un certificado de registro cuyo plazo
de prpoteccidnes de 10 dafios a partirde lafecha de registro.

» Renovacién: La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago de las tasas
de renovacion exigidas, pero si no se usa durante el periodo establecido en la legislacion
nacional de marcas, terceros pueden solicitar su cancelacion por falta de uso iniciando un
juicio. Incluso se podria declararnulo elregistro enrelacion con la totalidad de los produc-
tosy servicios o conalgunosdeellos (véase el apartado N.° 34).

25. ;Durante cuanto tiempo estara protegida
sumarcaregistrada?

Sibienla duracién de la proteccién puede variar, en muchos paises las marcas registradas es-
tan protegidas durante 10 afios. El registro puede renovarse indefinidamente (por lo general,
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porperiodos consecutivosde 10 afios) acondicidnde que se paguen periddicamentelas tasas
derenovacioén. En Guatemalaexiste un plazo de graciade 6 meses después delvencimientode
lamarca parapodersolicitarlarenovacion. Asegurese de que alguien de suempresa se ocupe
de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los paises donde su empresa siga
teniendointereses (véase el apartado N.° 32).

26. ;Pueden coexistir dos marcas idéenticas?

Algunos paises aceptan los acuerdos de coexistencia. En Guatemala no se aceptan acuerdos
de coexistencia entre marcas identicas y productos que puedan colisionar. La legislacion de
Guatemalanoincluye una disposicién especifica de la coexistencia.

Se puede calificar la semejanza entre las marcas segun distintos criterios establecidos por la
Ley de Propiedad Industrial de Guatemala:
» Deberdentodo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no esta.

» Lossignosenconflicto debenexaminarse segunlaimpresién grafica, fonéticay/oideoldgi-
caque producen ensuconjunto, como siel examinador estuviese enla situaciéndel consu-
midornormal del producto o servicio de que se trate.

» Se debe hacer el andlisis sin tomar en cuenta los elementos radicales genéricos o de uso
comun.

» Setiene que darmasimportanciaalas semejanzas que alas diferencias.

» Se debetomaren cuentalos canales de distribucion, puestos de ventay tipo de consumi-
doralquevandirigidoslos productos o servicios.

» Losproductosdebende serdelamismanaturalezay debe de existirlaposibilidad deriesgo
de confusién o asociaciénentre ellos.

» Es suficiente que exista la posibilidad de confusion o error en el consumidor. Siuna de las
marcas es notoria, la otra se tiene que diferenciar.

Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que
haya ningun riesgo de infraccidn de los derechos de un tercero en paises distintos, siempre
gueno se trate de unamarcanotoriamente conocida. Las marcasidénticas o similares también
pueden coexistiren elmismo pais siempre que:

» se utilicen para productos o servicios distintos que estanincluidos en clases diferentes de
la Clasificacion de Niza (véase el apartado N.° 28), a excepcidn de las marcas notoriamente
conocidas (véase elapartadoN.°5); 0

» seaimprobable que hayaninguna confusionenelmercado; o bien

» hayaunacuerdo de coexistencia (véase a continuacion).
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Delta® esunamarcaregistrada enla Unién Europea, propiedad de diferentes empresas de servi-
ciosdetransporte aéreo, soldadoras, piscinasy cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo
mercado es efectuar oportunamente una buisqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho,
se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusién, necesitard
decidirencadacaso cual eslarespuesta apropiada:

» Unaposible solucion es concertarun acuerdo de coexistencia con el propietario de lamar-
caconlaqueseestdenconflicto. El objetivo principal eslograrla coexistencia pacificaenel
mercado mediante la determinacién de las condiciones que lo permitan.

» Enalgunos paises, es posible que los procesos judiciales sean la Unica via adecuada de so-
lucionarun conflicto con marcasidénticas o similares en el mismo mercado.

» Tambiénesposible comprar(ovender)uobtenerunalicenciasobrelamarcaconlaque exis-
te conflicto (esto se analiza con mas detalle mas adelante, enla Parte VI).

27. ; Es necesario registrar todas las pequenas
modificaciones de sumarca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente alolargo delos afios con el propdsito de modernizarla
imagendelaempresaoadaptarse alosnuevos medios de publicidad. Suempresadebera consul-
taralaoficinau oficinas de marcas pertinentes, o aun agente de marcas, para saber silos cambios
realizados exigen que se presente unanueva solicitudy se paguenlas tasas correspondientes.

Las marcas SENORIAL® sonde ALIMENTOSp, S.A.
Fuente: “TOPBRANDS” Ellibro de las grandes marcas en Guatemala Volumen
EnelRegistro de laPropiedad Intelectual se registré cada marca como una solicitud distinta.
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28.;Queé sucede si desea utilizar sumarca
paraun producto diferente?

Enla mayoria de los paises se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los
productos o servicios para los que se desea registrarla marcay que se agrupen con arreglo a
clases. Por clases se entienden las que figuren en el sistema de clasificacidn de marcas. Siha
registrado unamarca para un producto determinadoy desea usarla para un producto que per-
tenece a otraclase, deberd presentaruna nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si suempresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de
marca debe hacerserespectodelos productos correspondientes delaclase 8 dela Clasifica-
cionde Niza.

Sinembargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por
ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberd registrar también la marca en relacion con los
productos delaclase 21.

En algunos paises se exige una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que en
otros se permiteincluirvarias clases enuna sola solicitud.

Un sistema bien clasificado

La mayoria de los paises del mundo utilizan los sistemas de clasificacién internacional. Conla
Clasificacionde Niza se establece unsistema de clasificaciondelos productosy servicios para
todoslostipos de marcas (consta de 34 clases para productosy de 1l para servicios) y la Clasi-
ficacion de Viena se emplea paralas marcas que consisten total o parcialmente en elementos
figurativos (consta de 39 categorias). Podra encontrar mas informacién sobre la Clasificacion
de Nizayla Clasificacién de Vienaenwww.wipo. int/classifications/es.

Los sistemas de clasificacién internacional permiten almacenar ordenadamente la informa-
cion sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en funcién de
suforma. Se facilitaasilablUsquedadeinformacidénenlas bases de datos de marcas. Esfunda-
mentalregistrarlamarcaentodaslas clases enlas que se pretenda utilizarla.

29. ;Como puede proteger laformade su
producto?

Laformade suproductopuede serunelementoimportante de sumarca; este elementopuede
protegerse de varias maneras.

» Laforma de un producto generalmente puede protegerse como disefio industrial (vease el
apartado N.°13). Con frecuencia, una empresa registrara la forma de su producto como di-
sefoindustrialy, unavez que este ha adquirido caracter distintivo gracias al uso, procedera
aregistrarlacomo marca tridimensional.
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Toblerone®, laforma del envoltorio de Toblerone®y la forma de la barra de chocolate de Toblero-
ne® sonmarcasregistradas de Kraft Foods.

Enlamayoria de los paises, es posible registrarla forma de un producto como marca tridimen-
sional siempre que laformadesempenfelafuncionde unamarcaenelmercado. Parasatisfacer
eserequisito, laformadel producto ha de tener caracter distintivo. Ademas, laformano debe-
ria estar determinada porlafunciéndel producto (véase el apartado N.° 11).

Normalmente, no reciben proteccion las formas que son excesivamente sencillas o que se han
utilizado de manera generalizada. Algunos paises van mas alld y exigen que laforma de que se
trate deba poseer caracter distintivo por simisma para los consumidores. Esto comporta que
los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene una forma especifica
solo consuempresa(como ocurre conlaformatriangular de Toblerone® o conlaforma carac-
teristicadeliPhone® de Apple). Laventajaque se derivadelaproteccidénpormarca, enlugarde
la proteccién que brinda el registro como disefo industrial, es que puede tener una duracion
indefiniday suele obtenerse con mayor facilidad.

Enalgunasjurisdicciones se dispensa proteccion al acondicionamiento distintivo envirtud del
Derecho de marcas o lalegislacion contrala competencia desleal, que puede comprender el
embalaje o la forma distintivos de unproducto (vease el apartado N.° 13). En varios paises se
aplican los mismos requisitos que se observan conforme al Derecho de marcas, es decir, es
necesario que la forma posea caracter distintivo y la caracteristica protegida no puede serun
elemento funcional (véase el apartado N.°17).

Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de proteccidn porderecho de au-
tor (véase el apartado N.° 13). No es una proteccion tan sélida como la proteccién que brinda
elregistro de unamarca o de un disefio, pero resulta sumamente Util en determinadas circuns-
tancias; por ejemplo, enlos paises en los que no haya registrado su marca o disefio, o si se ha
invalidado sumarca o diseho.

En ocasiones, laforma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos derechos
de propiedadintelectual (véase el apartado N.° 13),
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Listarecapitulativa de comprobacion

» Registre sumarca. Aungque en la mayoria de los paises el registro no es obligatorio, son mu-
chos los beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que
confiere un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos
idénticos o similares con lamisma marca o utilizando una marca tan similar que pueda llevar
aconfusion.

» ¢Estdutilizando todoslos medios a su alcance para proteger suimagen de marca o sus pro-
ductos? Considere las ventajas de la proteccidon de lamarca descritas enlos apartados que
figuranacontinuacién, asicomo las otras opcionesylos métodos de proteccién acumulati-
va disponibles (el derecho de autor, el acondicionamiento distintivo, los disefios industria-
les, etc.). Lleve acabo un anadlisis de costos y beneficios.

» ¢Estaenconflicto sumarcaconlamarcadeuncompetidor? Lleve acabounanalisis de dispo-
nibilidaddelamarcay estudielaposibilidad derecurriralos serviciosde unagente demarcas.

» Presentaciénde unasolicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizar los ser-
vicios de unagente de marcas o abogado para presentar su solicitud.

» Masinformacion. Véanse los puntos 2y 3 delmddulo 02 de IP PANORAMA™,



Las marcas en
el extranjero

Guatemala
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30. ;Posee validezinternacional el registro de
una marca efectuado en su pais?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue regis-
trada, porlo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su pais solo conferira
derechos enese pais, salvo que lamarca se considere una marcanotoriamente conocida (véa-
seelapartadoN.°5).

31. ;Deberia pensar en proteger sumarcaen
el extranjero?

Los motivos porlos que deberegistrarla marca en su pais de origen sonlos mismos que aconse-
jan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por
consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad
deregistrar sumarca en los paises estratégicamente convenientes para sunegocio, es decir, en
aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso. El Sistema de Ma-
drid facilita elregistroyla gestion delas marcas envarios paises (vease el apartado N.° 32).

32. ;Comoy cuando puede registrar lamarca
de suempresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga
presente que, porlo general, existe un plazo de seis meses contados a partirde lafechaenla
gue se solicita proteccion en el primer pais para reivindicar el derecho de prioridad al solicitar
proteccidén paralamarcaen otros paises. Dicho de otro modo, si presentala solicitud de regis-
tro dentro del plazo de seis mesesy lograla proteccidn, se considerara que esta tiene efectos
desde lafecha en que se presento la solicitud de proteccion en el primer pais. Porlo tanto, se
recomienda que presente las solicitudes de proteccidn en el extranjero antes de que termine
ese plazo sidesea evitar que un competidorle “robe” sumarca en esos paises. Adiferencia de
loqueocurreconlaspatentesylosderechos sobre disefios, encuyo caso elincumplimientode
lafechade prioridad podria tener consecuenciasirreparables paralas solicitudes posteriores,
en el dmbito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro
solicitado en otro pais solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presenta-
ciényno apartirdelafecha de presentacion de la solicitud original.

Lastres maneras principales de registraruna marca en otros paises sonlas siguientes:

La via nacional. Podra solicitar el registro en las oficinas de marcas de cada uno de los paises
donde desee obtener proteccidon pormedio de la presentacion dela solicitud correspondien-
teenelidiomaque se exijay el pago de las tasas estipuladas. Como ya se haindicado, algunos
paises podran exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente de marcas radicado en
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el pais en cuestion (véase el apartado N.° 22). Tenga en cuenta que algunos paises no cuentan
conunsistemanacionaly, ensulugar, se sirven de un sistemaregional.

Laviaregional. Sidesea proteccidn en paises que formen parte de un sistemaregional de mar-
cas, podra solicitar unregistro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros
mediante la presentacion de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de
marcas regionales sonlas siguientes:

» laOrganizacién Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www. aripo.org);

» laOficinade Propiedad Intelectual delBenelux(BOIP) paralaprotecciéonenBélgica, los Pai-
ses Bajosy Luxemburgo (www.boip.int);

» la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) para las marcas comunita-
rias enlos Estados miembros de laUnidon Europea (www. oami.europa.eu);

» la Organizacidén Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la proteccion en los paises
africanos de hablafrancesa (www.oapi.int); y

» el Consejo Supremo del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo, que
aprobéd laLey de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes
del Golfo, porla que se establecera préximamente un sistema regional de marcas para los
seis Estados drabes del Golfo.

La via internacional. Si su pais forma parte del Sistema de Madrid y usted cuenta con unregis-
tro regional o nacional de marca, o ha presentado una solicitud, podra servirse del Sistema de
Madrid pararegistrar esa marca en cualquiera de los mas de 90 miembros del Sistema de Ma-
drid. Guatemalano es parte del Sistema de Madrid.

Caracteristicas principales del Sistema de Madrid

» Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un vinculo con
este, esdecir,debe sernacionalde unodelos miembros delaUnidn de Madrid (www.wipo.
int/madrid/es/ members) o tener su domicilio o un establecimiento industrial o comercial

enelterritoriodeunodeellos.

» Enprimerlugar, debe registrar sumarca (o solicitar su registro) en la oficina del pais con el
que tiene el vinculo, que se denomina oficina de origen. A continuacion, puede pedir a su
oficina de origen que envie ala OMPI su solicitud de registro internacional para que efec-
tle un examen de los requisitos formales. En la solicitud internacional deben designarse
los paises enlos que se desea protegerlamarca.

» Laoficinade cadaParte Contratante designada efectuarad un examen sustantivo delregis-
trointernacional delamismamaneraque examinariaunasolicitud presentadadirectamen-
te. Sise concedelaproteccion, lamarca quedara protegida como sihubiera sido registra-
daporlaoficinade esepais. Porlotanto, unregistrointernacional equivale aunconjunto de

registros nacionales.


http://aripo.org
http://www.boip.int
http://www.oami.europa.eu/
http://oami.europa.eu
http://www.oapi.int
http://www.wipo.int/madrid/es/
http://www.wipo.int/madrid/es/
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» Apesardetratarsedeunsoloregistro,esposible que se denieguelaproteccionenalgunos
paises o que la proteccién se limite a algunos paises. A diferencia de lo anterior, cuando se
trata de underechoregional unitario, porejemplo, el delamarca de laUnion Europea, este
no puede ser objeto de denegacion, limitacién o transferencia con efectos solamente en
una parte del territorio, y puede hacerse valer juridicamente mediante un unico procedi-
miento que abarca las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio (consul-
tese el sitioweb euipo.europa.eu/ ohimportal/es).

» Elregistro internacional queda en situacion de dependencia respecto de la marca de base
(esdecir,lamarcaregistrada o cuyoregistro se ha solicitado ante la oficina de origen) duran-
teunperiododecinco afios contados apartirdelafechaderegistro. Silamarcadebase deja
de surtirefectos dentro de ese periodo de cinco afios, se cancelard el registro internacional.

Sinembargo, es posible que pueda, con un costo adicional, transformar su registro internacional
en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes designa-
das, enunplazo de tres meses contado a partirdelacancelacion delamarca de base.

Ventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, administrado por la OMPI, es un sistema facil de utilizar que proporciona alos
propietarios de las empresas un medio sencillo para protegery gestionar sus marcas en el extranjero
demanera eficiente enrelacidon conlos costos. Las ventajas que ofrece sonlas siguientes:

» Bastaconpresentarunaunicasolicitudinternacional.

» Sepresentaenunsoloidioma (espafiol, francésoinglés).
» Sepaganlastasasenunaunicamoneda (francos suizos).
» Elresultado esununicoregistrointernacional.

» Unavezefectuado elregistro, es posible afiadir otros paises alacarterade marcasencual-
quiermomento.

» Laflexibilidad del sistema permite, silo desea, realizar una cesion del registro inicamente
enlo que respecta a algunos de los paises designados o a algunos de los bienes o servi-
cios, olimitarlalistadelos bienesy servicios adeterminados paises designados.

» Las modificaciones posteriores de cualquier tipo pueden tramitarse mediante un Unico
procedimiento con etapas muy sencillas.

» Larenovacionesmenos costosay mas facil de administrar.

» Lasoficinas debenconcederlaproteccion dentro de un plazo estricto (12 018 meses des-
delafechaderegistrointernacional).

» Noesnecesarionombraraunabogadolocaldesde el principio del procedimiento (solo es

necesarionombrarun asesor extranjero sise deniegala solicitud).

De ese modo, el Sistema de Madrid reduce los requisitos administrativos y los costos que entra-
fian elregistroy elmantenimiento de unamarca envarios paises.

Puede obtenerse mas informacion sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede
presentar una solicitud y dénde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, informacion
general sobre lapresentacion de solicitudes, los textos juridicos, los servicios en Internet, etc.) en
la direccién https://www.wipo.int/madrid/es/index.html. En el sitio web de la OMPI (http://www.
wipo.int/madrid/ es/madrid_benefits.html#userssay) se recogen comentarios de usuarios pro-
cedentes de paises endesarrollo.
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33. ;En que consiste la transcripcion de una
marcay queé dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idiomayy el
alfabeto de su pais. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traduccién
otranscripciénenalgunos de los principales mercados de consumo.

La traduccion consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente dotado de signi-
ficado de las palabras enunciadas en un idioma. La transcripcion, en cambio, supone funda-
mentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de
una adaptacién sonora que se aproxime a la pronunciacion original. Porlo general, se opta por
la transcripcion porseresta

» masintuitiva o sencillao

» porque no hay palabras consentido enelidiomade destino (como ocurre amenudo conlos
nombresylostopdénimos).

Asi, siuna marca que se pretende registrar contiene voces que no soninglesas o que no estan
escritas en caractereslatinos, es posible que se exija a su propietario que facilite ala oficinade
marcaslatranscripciéonde cadaunadelas palabras o caracteres,y delas palabrasy caracteres
en su conjunto, a un idioma oficial del pais del que se trate. Asi sucede en el caso de los idio-
mas de muchos de los paises de Asia y de Oriente Medio, asicomo de la Federacién de Rusia,
Grecia e lsrael. Siunamarca contiene nimeros que no sean ni ardbigos niromanos, puede que
deba sustituir esos numeros por nimeros arabigos o romanos. Es muy importante saber que,
endeterminadas circunstanciasy enciertos paises, unamarcatranscrita se consideraautoma-
ticamente registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, mientras
gque en otros se necesita un segundo registro, es decir, un registro aparte. En esos paises es
muy recomendable registrartambiénla marca, por separado, en elidioma del pais.

La transcripcion de caracteres puede presentar una mayor o menor complejidad segun cuales
sean los requisitos del pais, y cada pais tiene sus peculiaridades propias. La transcripciéon de
una marca deberia ser analizada junto a la cuestion de la transcripcidon del nombre de dominio
correspondiente, que seregistrara en el alfabeto que corresponda al cddigo de pais de que se
trate. Consulte siempre a un agente de marcas, ya que puede serun asunto muy complejo del
gue seanecesario que se ocupe un experto.
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Transliteracion de marcas al chino

No esfacil elegirlamarcachinaadecuada para proteger sumarca originaly comercializar con éxi-
to sus productos. Debentenerse en cuenta numerosos factores:

» Elchinotiene muchosdialectos. Lamayoriadelasempresasse centraenelchino mandarin
yenelchino cantonés, que sonlas dosvariedades principales del chino.

» Esteidioma tiene mas de 50.000 caracteres, muchos de los cuales comparten el mismo
sonido. Si la transcripcion no se realiza correctamente, podria encontrarse con que una
marca tiene un sonido correcto en chino, pero no significa nada o, incluso, tiene un signifi-
cadonegativo paralos consumidores chinos.

» EnChina,lamayorparte delasmarcasescritasconcaractereslatinos se considerara marca
figurativa. En otros paises, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas con

caracteres chinos.

» ChinaySingapurhanadoptadounsistemade escriturasimplificado. Enestos dos paisesno se
acepta la utilizacion de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se hayan simplifica-
do). Encambio,enHongKong (China) se siguenutilizandolos caracteres chinos tradicionales.

Confrecuencia, los consumidores chinos atribuyen un sobrenombre chino alas marcas extranje-
ras. Porejemplo, Quaker® Oats, debido asulogotipo, se conoce en Chinacomola “marcadel an-
ciano” (laoren pai)y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de “caballo de tres patas” (san jiao ma).
Suele serunabuena estrategiaregistrar el sobrenombre como la marca oficial en chino

» Dispone detresopciones para transcribir o traducir sumarca original al chino, a saber:

e El método conceptual comunica el significado exacto de su marca original, pero la
marcaen chino se pronunciard de manera distinta. Porejemplo, Shell® se hatraducido
~ ==
alchinopor QIAO PAI (E%), que significa, literalmente, “lamarca delaconcha”.

e Elmétodofonéticoempleacaractereschinosparareproducirlamismapronunciaciéon
queladelamarcaoriginal, perolamarcachinanormalmente tendraunsignificado dis-
tinto o carecera de significado. Es el caso de Sony®, que se ha transcrito como “suo
ni”, que quiere decir “cable” (suo)y “monja” (ni).

e Elmétodo fonético-conceptual combina esos dos métodosy, en general, es el mas
eficaz. Lamarcachinaesfonéticamente similaralamarca originaly también evocalos
beneficiosdelos productos. Uno delos mejores ejemploses Coca-Cola®, que se co-
noce porelnombre de “ke kou ke le”, cuyo sonido recuerda la pronunciacién originaly
que significa “felicidad deliciosa”.

a Kun Kaga Toas
Catleastall sipce 1944
LamarcaYaKunKayaToast Coffeestallsince 1944® estaregistradaenla Oficinade PropiedadIntelec-
tualde Singapur,ademas de existir suregistrointernacional conarreglo al Sistemade Madrid. Latrans-
cripcidn de los caracteres chinos que figuran en la marca es “Ya Kun”, el equivalente en pinyin (el sis-
temade transcripcion oficial delaRepublica Popular China) de “Ah Koon”, elnombre de su fundador.
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Elegiruna marca en el extranjero

Elegirlamarca adecuada paraun mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los
consejos que se enumeran a continuacion pueden serle de ayuda:

» Elijaunamarcaenunidiomadel paisyregistre todas sus variantes. Consulte a un especia-
listaenidiomasy asegurese de escogerunamarcasolidaque suene bienalos oidos delos
consumidores del pais.

» Compruebe cuidadosamente que no seinfringenlos derechos de marca de terceros. Con
esa finalidad se hard una busqueda de marcas extranjeras que por su aparienciay pronun-
ciacidonse asemejenasupropiamarca, o que posean elmismo sentido. También habra que
buscarsiexistennombres de dominio que se hayanregistrado con anterioridad.

» Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y
pertinentesy no solo paralas de los productos que utiliza, sino también de productos que
podria utilizar en un futuro préximo. En algunos paises no se aplica el sistema de la Clasifi-
caciondeNizaocuentanconunsistemade subclases propio. Unasesorde marcasdelpais
oabogado podra ayudarle aasegurarse de que el registro sea correctoy completo.

» Familiaricese con el sistema de marcas del pais. No dé por sentado que las leyes extran-
jeras soniguales alas de su pais. Conozca bien los obstaculos contemplados en la legis-
lacion extranjeray contrate a abogados de confianza. ;En el pais de que se trata se aplica
el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de
la marca? ;Efectuia la oficina de marcas un examen parcial? ;Cémo es el sistema de opo-
sicion? ;Cudnto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ;Es necesario
contarconuna autorizacion para cederlamarca o concederunalicenciade uso de marca?
Estas sonsolo algunas de las preguntas masimportantes que debe plantearse.

Wamda
dnoQ

WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financia-
ciéonaempresarios enlaregidondel Oriente Medio yAfrica delNorte. Cuentaconlogotiposen ara-
beyencaractereslatinos.
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Lista recapitulativa de comprobacion
» Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se
considere que una marca es notoriamente conocida.

» Plazo de prioridad. Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitar la protecciénen
el extranjero.

» Doénde presentar la solicitud. Analice dénde le convendrd solicitar proteccién y tenga en
cuentalos costos delaproteccidonenlos distintos paises.

» Cdomo presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid para
facilitar la tramitacion de la solicitud, puesto que ello permite reducir los tramites y gastos
administrativos necesarios pararegistrary mantener marcas en varios paises.



Elusodelas
marcas

Guatemala
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34. ;Que se entiende por “uso” deuna
marca? ;Queé importanciareviste para el
titular de unregistro de marca?

Lasreferenciasjuridicas al “uso” de unamarca son muy numerosasy ladefinicionde ese “uso” varia
de un pais a otro. Deberia consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con unas di-
rectrices adecuadas. No obstante, a continuacion se presentan algunas de las referencias al “uso”
deunamarcarelacionadas conaspectos querevisteninterés para el propietario de unaempresa:

» Eltitular de unamarcaregistrada puede impedireluso no autorizado de la marca por terce-
rosrespecto de productosidénticos o similares (véase el apartado N.° 15).

» Enmuchos paises, las marcas estan protegidas gracias al uso, sin que sea necesario su re-
gistro (véase elapartado N.°12 sobre los paises que aplican el sistema del primerusuario de
lamarca).

» Elusoenelmercado constituye unrequisito para poderregistrarunamarcaen algunos pai-
ses(vease elapartado N.° 35)y puede sercancelada porlafalta de uso.

» En numerosos paises, no usar la marca durante varios aflos constituye una prueba de su
abandono (véase elapartado N.°© 35).

» Unamarca descriptiva puede adquirir caracter distintivo como consecuencia de suuso ge-
neralizado (véase el cuadro sobre el significado secundario que se presenta a continuacién
delapartado N.°17). En cambio, una marca con caracter distintivo puede perder ese carac-
terporsuuso generalizado (veanse los apartados N.° 9y 37 acercadelos signos genericos).

» Lasmarcas de certificacionno pueden serusadas porsu propietario (véase elapartadoN.° 7).

Encadapais existe unconcepto diferente sobre lo que constituye eluso de unamarcaregistra-
da. Sinembargo, porlo general el “uso” de unamarca desde el punto de vista juridico consiste
enutilizarlamarcatalcomo estaregistrada. Ese uso debe enmarcarse enunaactividad comer-
cialy serefectuado porsu propietario o porterceros con el consentimiento del propietario. La
marca debe usarse referida a los productos o servicios paralos que esta registrada o guardar
relacion conellos, y ese uso ha de tenerlugar en el territorio en el que estaregistrada. También
puede entenderse que existe uso de lamarca cuando esta se utilizaenunaformaque difiereen
determinados detalles o elementos, siempre que no se altere el caracter distintivo delamarca.
Eluso debe serintensivoy en muchos paises el uso simbdlico no es suficiente. Eluso esunuso
real, continuoy efectivo. En Guatemala se entiende que una marca registrada se encuentra en
uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles enla cantidady el modo en que normalmente corresponde, teniendo
en cuentaladimension del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate
y las modalidades bajo las cuales se efectla su comercializacidn. Ademas, utilizar la marca en
los productos o materiales destinados al etiquetado o elembalaje de los productos en el terri-
torio en el que esta registrada con fines de exportacién Unicamente puede considerarse uso.
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Sin embargo, en muchos paises esto no esta tan claro. De nuevo, los requisitos juridicos en lo
concerniente al “uso” delamarcadifierende un pais a otro, aunque porlo general se cumplen si
eltitulardelregistro de marca:

» aplicaelsignoalosproductos o suembalaje;

» ofrece o expone los productos alaventa, los colocaen el mercado olos almacenaconesa
finalidad marcados con ese signo, u ofrece productos o presta servicios con ese signo;

» importa o exporta productos conese signo;

» utiliza el signo en una factura, una lista de vinos, un catalogo, una carta de empresa, docu-
mentos comerciales, unalista de precios u otro documento comercial; o

» utiliza el signo en publicidad.

35. {Es posible registrar una marca sin haberla
usado?

Se puede solicitar el registro antes de haber usado la marca, pero algunos paises no la regis-
tran oficialmente hasta que no se hayan presentado pruebas de suuso. Enlos paises donde se
aplica ese requisito, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de una marca
enelcomercio” elevaelrango de esamarcaporencimadeldelas marcasde terceros. Enestos
paises, eluso esunrequisito para efectuaralregistro o paralapresentacion de unaoposiciono
una demandajudicial porinfraccion.

Lomasimportante que deberecordarse es que, encualquiersituacion, lo principal es compro-
barqué se dispone enlalegislacién del paisy registrarla marcalo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, enlamayoria de los paises, sino se usala marca durante
un determinado periodo (que suele oscilar entre tres y cinco afos) tras el registro, podra ser
eliminada delregistro de marcas por considerar que su titularno tieneinterés enella. Esto con-
lleva que el titular del registro de marca podria perder sus derechos respecto de esamarca.

¢TMo ©?

Elusode ®,TM, SM o simbolos equivalentesjunto auna marcano es obligatorio y normalmente no
aporta una proteccion juridica adicional. Sin embargo, puede servir parainformar de que un de-
terminado signo es unamarcay advertir asialos posiblesinfractoresy falsificadores. El simbolo ®
(“registrada”) solamente puede utilizarse unavez que lamarcahasidoregistrada, mientras que TM
(“marcadefabricaodecomercio”, eninglés)suele utilizarse paramarcas que nohansidoregistra-
das. SM(“marca de servicios”, eninglés) se emplea de manera parecida a TM (para marcas que no
han sidoregistradas), perorespecto de servicios enlugarde productos.

Es posible que se considere que la utilizacion del simbolo ® enrelacién con marcas que no se han
registrado constituye una practica empresarial desleal o comercializacién engafiosa. Asegurese
de que no usa el simbolo @, por ejemplo, cuando exporta productos a paises donde no ha regis-
tradolamarca.
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36. ;Puede suempresausarla mismamarca
para distintos productos?

Cuandopongaenelmercadonuevos productos ovariantes nuevas de suproducto, tendra que
decidir de qué manera distinguirad esos productos o variantes de su producto original y de qué
imagen de marca los dotara en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta
unos beneficiosy unos costosyriesgos. Podra:

» Usarla misma marca de fabrica o de comercio. Aplicar una marca ya existente a productos
nuevos permitird que el nuevo producto se beneficie delaimageny reputacion delamarca.
No olvide que tal veztenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrarlamarca para
esenuevo uso (véase elapartado N.©28).

» Crearunamarcanueva. Utilizarunamarcanueva, que seamas especificay adecuada parael
nuevo producto, permitira a suempresa dirigir ese producto a un grupo especifico de con-
sumidores (por ejemplo, ninos, adolescentes, etc.) o crearunaimagen determinada parala
nueva linea de productos.

» Utilizar una marca adicional conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan
porusarunamarcanuevaconjuntamente conunamarca preexistente (porejemplo, Nutella®
se suele utilizar con Ferrrero®).

» Servirsedeundisefioindustrialnuevo delproducto o de suembalaje (véase el apartado N.©13).

» Usar un material grafico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que
los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos;
esto supondria servirse de un derecho de autor o un disefio industrial, o de ambos (véase el
apartado N.°13).

nutella

o Juwn B
[T

Nutella®ylos elementosy signos correspondientes son marcas propiedad de Ferrero®.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en funcidn de sus estrategias de
desarrollo de laimagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegurese de que su marca esté
registrada paratodaslas clases de productos o servicios paralos que se usa o se usara.
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37. ;:Como debe utilizar sumarca?

No basta con obtener proteccidn por medio del registro de la marca. La proteccién puede
desaparecer si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede convertirse en genérica si
se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre comun con el que se designa
el producto o servicio de que se trate. Cuando asi suceda, la marca no podra ser registrada 'y
podraanularse unregistro anterior de esa marca mediante un proceso judicial. Algunas marcas
conservan la proteccién por marca en determinados paises a pesar de haber sido declaradas
genéricasenotros (véase elapartado N.° 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo:

Eltérmino “Trampoline” hapasado asergenérico enlos Estados Unidos de América, de modo que
otrasempresas también pueden utilizarlo para designarun aparato de salto atlético.

Otros usosindebidos delamarcapor parte de terceros son:

» Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios com-
prendidos enlos casos previstos enlos que se han decretado medidas cautelares.

» Importar, exportar, almacenaro transportardichos productos

» Usarlamarcaen publicidad que produzcaun efecto comercial.

Eluso correcto eincorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda paraimpedir que sumarca se conviertaenuna
marca genérica:

» Utilice el simbolo ® paraindicar que se trata de unamarcaregistrada.

» Diferencie lamarcadeltexto que laacompafa pormedio de letras mayusculas, en negrita
oencursiva, o enmarcandolas entre comillas.

» Uselamarcasiempre de lamisma forma. Sisumarca estaregistrada conuna ortografia, un
disefio, un color o una tipografia determinados, asegurese de que se utiliza conforme se
registrd. No altere lamarca mediante guiones, combinandola o abreviandola(porejemplo,
“plumas Montblanc®” no deberia aparecercomo “Mont Blanc”).

» Lamarcano debe utilizarse como sustantivo. La marca se usara exclusivamente como ad-
jetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construccion LEGO®”, no “los Lego”).

» Lamarcanodebe utilizarse como verbo (por ejemplo, debe decirse “retocado con el pro-
gramainformatico Adobe® Photoshop®”yno “photoshopeado”).

» Lamarcano debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®”y no
“tictacs”).

» Establezcadirectricesypracticas optimasclarasyconvincentesrespectodelamarca. En-
seflelamaneracorrectade utilizarsumarcaal personal,los proveedores, los distribuidores
y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepcion, siganlas normasy
directrices. Unmanual de uso de marca puede ser de utilidad.
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Conellopuede quelogreimpedirque sumarca se conviertaengenérica, perotambién es posible
que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista juridico, es mas importante que intente
de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envio de
mensajes de correo electronico onotas alos autores que emplean sumarcaerroneamente) que el
hecho de quelogre ese objetivo.

38. ;Puede utilizar la marca de un competidor
en su publicidad?

En Guatemala estd prohibida la publicidad comparativa y se considera competencia desleal
por el Codigo de Comercio. Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es
una actividad peligrosa. La ley varia de un pais a otro y, si considera que es necesario usar la
marca de un competidor en su publicidad, es aconsejable que consulte primero aun abogado
del paisy tengaencuentalos aspectos siguientes:

» Tenga sumo cuidado si prevé mencionar en su publicidad que su producto es mejor que el
deunodesus competidores. Una afirmacidn asipuede serilegal enalgunos paises. Consul-
te aun abogado del pais de que se trate para conocer cudles son las leyes y normas que se
aplicanalapublicidad comparativa en ese pais.

» Siutilizalamarca de un competidor en su publicidad, hdgalo de manera honestay adecua-
da,yaquelafinalidad fundamental de su publicidad deberia serinformar al consumidory no
desprestigiarniatacarinjustamente a sus competidores.

» Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este
garantiza o patrocina el producto que usted comercializa. Ademas, no se aproveche injusta-
mente de lareputacion de lamarca de un competidor para promocionar su propio negocio.

» Cuando recurra a la publicidad comparativa, tenga cuidado de no modificar la marca de un
competidor, especialmente siestaconsiste enunlogotipo, y utilice siempre el simbolo adecua-
do de esamarca. Lautilizacion de una version modificada de lamarca de un competidor puede
mermar la capacidad de la marca para identificar el producto en cuestiény, por consiguiente,
esamodificacion podraconsiderarse unainfraccion delos derechos que confiere lamarca.

» Lamarcadeuncompetidorpuede contenerunoomaselementosgraficos,comologotipos,
rétulos, disefios o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también
estén protegidos por derecho de autor, porlo que debera obtenerla autorizacion del titular
del derecho de autor para utilizar uno o varios de esos elementos graficos en su publicidad.

39. ;Qué es un nombre de dominio y qué
relacion guarda conlas marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los
nombres de dominio son direcciones de Internet faciles de utilizar que sirven para encontrar
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sitios web. Porejemplo, elnombre de dominio “wipo.int” se usa para acceder al sitioweb dela
OMPI enladirecciéonwww.wipo.int.

En Guatemala, la Universidad del Valle (UVG) es la administradora de los dominios de segundo
nivel .gty de tercer nivel .com.gt. Se puede solicitar su registro directamente ante dicha enti-
dadyrealizar el pago mediante transferencia bancaria sintener que ir fisicamente alas oficinas
delaUVG. https://www.gt/sitio/

Porlo general, los nombres de dominio estan disponibles para su registro conforme al orden
de presentacion de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales
pueden considerarque eluso o, enalgunas circunstancias, incluso elmeroregistrode lamarca
de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infraccién con arreglo a los prin-
cipios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados
de mala fe se conoce popularmente como ciberocupacion. Si se determina que su empresa
ha llevado a cabo actos de ciberocupacion, usted estara obligado no solo a transferir o can-
celar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnizacion por dafos y perjuicios.
Por consiguiente, esimportante que el nombre de dominio que se propone utilizarno seanila
marca ni el elemento principal de unamarca de otraempresa.

Porotraparte, silamarca de suempresa estd siendo usada como nombre de dominio o es objeto
de “ciberocupacion” poruntercero, podra usted tomar medidas para poner fin aese abuso de su
marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece
enlInternet paralasolucidon de controversias en materiade nombres de dominio, remitiéndose ala
direccion www.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio en Internet incluye modelos de alega-

ciones, asicomo una sinopsis de ladoctrinay unindice juridico de los miles de asuntos de la OMPI
relativos anombres de dominio que ya hansidoresueltos. Ofrece alos propietarios de marcas de
todo el mundo una solucion al margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiem-
poy el costo. Para obtener masinformacién sobre el titular del registro de un nomibre de dominio,
puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de busqueda de nombres de
dominio que estandisponibles enInternet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Consejos sobre nombres de dominio

» Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un
tercero. Efectle una busqueda de marcas (véase el apartado N.° 19) para determinar si un
competidorestd usando elnombre escogido como marca de productos o servicios simi-
lares o sise trata de unamarcanotoriamente conocida.

» Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los
clientes encontraran susitio web facilmente siutilizaunnombre de dominio que seaigual o
similar a sunombre comercial o alnombre de sumarca. Por consiguiente, intente registrar
sumarca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Ademas, cuan-
doescojaunamarcanueva parasus productos, compruebe que elnombre de dominio co-

rrespondiente se encuentra disponible.
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» Registre sunombre de dominio como marca. Elregistro de unnombre de dominiono con-
fiere automaticamente derechos de marca. Asi, siadquiere el nombre de dominio “sunny.
com”, no podraimpedir que otros utilicen “sunny” parala venta de productos (por Internet
o porotros conductos); esto simplemente le permite usar esa direccion especifica de In-
ternet. Deberia pensar enla posibilidad de registrar su nombre de dominio (en el ejemplo,
“sunny”) como marca(con o sinla extension del dominio de nivel superior “.com”).

Contarconunregistrode marca

» hard que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos frente a todo aquel que in-

tente utilizar elmismo nombre para comercializar productos similaresy

» podraimpedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o servi-
cios similares.

Enla mayoria de los paises podra registrar su nombre de dominio como marca, siempre que esta
posea caracter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para comercializar productos.

» ¢Como puede registrar su nombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es
relativamente sencillo, rapido y barato. La forma mas sencilla es registrarlo por medio de
uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.
org/es o www. internic.net. Latasasuele oscilarentrelos 10 ylos 35 délares de los Estados

Unidosde Américay elregistro es efectivo en cuestion de minutos.

40. ;Qué deberia tenerse en cuenta al utilizar
marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas juridicos polémicos para los que
no parece haberuna soluciénuniforme.

» Unodelos problemasreside enelhecho de que los derechos de marca son de naturaleza te-
rritorial (es decir, la marca solo estd protegida en el pais o region donde se haya registrado o
se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas alahorade
solucionarcontroversias entre empresas que sontitulareslegitimos de marcasidénticas o tan
similares que inducen a confusién referidas a productos idénticos o similares en paises dife-
rentes. Comolalegislacioneneste ambito todavia estd enproceso de elaboracion, lamanera
enquelos tribunales abordan esta cuestidon varia considerablemente de un pais a otro.

» Lapublicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se sir-
ve de palabras clave que activan la aparicion de anuncios en una columna separada de los re-
sultados de la busqueda. Los propietarios de algunos motores de busqueda venden palabras
clave alas empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor
de busqueda, aparecen anuncios junto conlalista de los resultados de la busqueda. Por ejem-
plo, unaempresa de bicicletas puede comprarla palabra “bicicleta de montafna” aun motorde
busqueda, y en consecuencia cada vez que un usuario introduce la palabra “bicicleta de mon-
tafia” en el motor de busqueda, aparecerd una pancarta publicitaria de laempresa. Ademas, al
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pulsar sobre la pancarta, esta dirige al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo,
el problema se plantea cuando un motor de busqueda vende la marca de un competidor
como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos, por ejemplo, que la empresa
de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Vecesa”,lamarcade una
empresa competidora. Cada vez que se introdujera la palabra clave Vecesa®”, apareceria
unapancartade laempresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados.
En algunos paises, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como
consecuencia que se atribuya responsabilidadjuridica tanto al operador del motor de bus-
gueda como alaempresa anunciante porinfraccion del derecho de marca, publicidad en-
gafnosaycompetenciadesleal.

» Los hiperenlaces a otros sitios web brindan un servicio Util a sus clientes, pero en muchos
paises no existe una legislacion precisa acerca de cuando y como pueden utilizarse. En la
mayoriadelos casos, losenlaces estandentrodelalegalidadyno esnecesario disponerde
la autorizacion del otro sitio para incluir un enlace en la pagina web. Sin embargo, algunos
tipos de enlaces pueden acarrearresponsabilidad juridica, porlo que es aconsejable evitar
utilizarlos u obtener permiso paraincluirlos. Pueden plantear problemas:

« losenlaces quellevan asitios web con contenidoilegal;
» losenlacesqueincluyenellogotipo de unaempresa;

» losenlacesprofundos(enlaces que sorteanlapaginadeinicio de unsitiowebyconec-
tan directamente con una pagina concreta de ese sitio) si constituyen una manera de
eludir los mecanismos de suscripcidn o de pago o si estan expresamente prohibidos
por el propio sitio web; y la creacion de marcos (se muestra el contenido del sitio web
deunterceroenunmarco contenido enotro sitioweb) olaréplicade sitios (seincorpo-
raenunsitio web un archivo grafico de otro sitio web).

41. ;Cual es la funcion de un supervisor o
coordinador de marcas?

Enfuncidondeltamaniodelaempresayde sucarterade marcas, puede que necesite contarcon
unmiembro delpersonal que se encargue exclusivamente de supervisarlagestionde sucarte-
rade marcas. Uno delos cometidos fundamentales de un supervisor o coordinadorinterno de
marcas es asegurar que se observan de manera uniforme las practicas mas idéneas. Antes de
que cualquier personadelaempresaimprimalastarjetas devisita, el papelylos suministros de
oficina, el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor comprobara
gue se cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas tam-
bién deberia supervisar el volumeny la posible naturaleza cambiante deluso de las marcas, asi
comoverificarque se comunicanalagente demarcaslasrenovaciones delregistro(siincumple
elplazo seinvalidard suregistro) olas solicitudes nuevas que puedan sernecesarias. El supervi-
sortambiénpodraactuarcomolapersonade contacto paratodaslascuestionesrelacionadas
conlagestionyelusodelas marcas existentesy las futuras, y ocuparse, al mismo tiempo, de la
coordinaciéon conlos agentes de marcas o los abogados expertos en marcas externos.
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Ademas, se podra encargaral supervisorde marcaslaauditoriade sus carteras de marcas. Una
auditoria de la cartera de marcas puede ser Util con miras a:

» preparar uninforme sobre la situacion de todas las marcas registradas y de las solicitudes
deregistro que estén pendientes, ordenadas por producto, marcay pais;

» decidir sideberian mantenerse determinados registros o si seria posible reducirlos costos
mediante el abandono, total o parcial, de algunos de ellos;

» examinar los productos y el material comercial conexo con objeto de garantizar que sus
marcas se usande manera coherenteyde conformidad consusregistrosylalegislacionso-
bre marcas aplicable;

» evaluar si seria conveniente registrar las marcas, las sefiales de publicidad y los logotipos
que no estanregistradosy, de serlo, dénde deberia efectuarse el registro;

» examinarlos procedimientos de seleccidny registro de las marcas y formular recomenda-
ciones parasumejora;y

» prepararlacarterade marcas paraladiligenciadebidaenlastransaccionesy para su utiliza-
cién como garantia subsidiaria enla financiacion basada en activos.

Encargar a un miembro del personal la gestion de todos sus activos de pro-
piedad intelectual y la coordinacion con todos los ambitos conexos

La persona que tenga a su cargo la gestion de su cartera de marcas deberia trabajar en estre-
cha colaboracion con el miembro del personal que dirija las actividades de comercializacién,
publicidadyrelaciones publicas de suempresa.

Podria serla misma persona que gestiona todos los aspectos relacionados con la propiedad
intelectualde suempresa, que se coordinaconlosagentesy abogados externosy que formula
politicasconelfinde ensefaral personal cuales sonlasbuenas practicas en materiade propie-
dad intelectual. Para potenciar al maximo los beneficios y proteger integramente sus activos
de propiedadintelectual, es necesario que todos esos ambitos estén coordinados entre si.
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Lista recapitulativa de comprobacion

» ¢Utilizasumarcade manera coherente? Compruebe conregularidad que utiliza sumarcade
formaadecuadaenrelaciénconlos productosy servicios apropiados.

» ¢Utiliza los simbolos ®, TMy SM correctamente? Asegurese de que comprende las diferen-
cias entre ellos. Sidecide no registrar su marca, o si exporta productos aun pais enque su
marca no estd registrada, tenga cuidado de no utilizar el simbolo ®, puesto que puede con-
siderarse una practicaempresarial desleal o publicidad engafiosa.

» ¢Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Ensefie a sus empleados cudl eslama-
neraenque deben utilizarlas marcas de suempresa a fin de garantizar la coherencia.

» Las marcas de los competidores. Consulte aun abogado del pais especializado en marcas
antes de utilizar lamarca de un competidor.

» Masinformacion. Véase el punto 4 delmdédulo 02 de IPPANORAMATM.
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42. ;Puede conceder licencias sobre su
marca a otras empresas?

Sepuedenconcederlicenciassobrelas marcasaotrasempresas. Alhacerlo, el titular delregistro
demarcacontinua siendo el propietario delamarca objeto delalicenciay Unicamente consiente
en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalias
y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica
enunacuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el
licenciante puede ejercer cierto control sobre el licenciatario (usuario autorizado) con el objetivo
de garantizar que se mantengaun cierto grado de calidad. Enalgunos paises, ese control de cali-
dad esimportante para conservar derechosjuridicamente exigibles sobre lamarca.

En la practica, se conceden licencias sobre marcas de fabrica o de comercio en el marco de
acuerdos de licencia mas amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que inclu-
yenlaconcesiondelicenciasrespecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos
las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica parala elaboracion
de un producto determinado.

Otorgafranquiciasylicencias de lamarca https://almacarone.com.gt/franquicias

Registro 234664 en el Registro de la Propiedad Intelectual).

Unamodalidad especialmente lucrativa de concesion de licencias sobre marcas es la explotacion
de productos derivados. Se trata de una forma de comercializacion enla que se colocaenun pro-
ducto un elemento protegido porun derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca,
un disefio industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reprodu-
cenlogotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de lamusica pop,
deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imagenes en muy diversos pro-
ductos, desde camisetas, juguetes y material de papeleria hasta tazas de caféy carteles. En esta
modalidad de comercializacién se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en
relacion con la mercancia comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usarimagenes
de personas famosas en campanas de explotacion de productos derivados, ya que esas image-
nes pueden estarprotegidas porelderecho alaintimidady porderechos publicitarios.

Laconcesidndelicencias sobre marcas paralaexplotaciénde productos derivados puede ser

una fuente adicional deingresos:

» Concesidén de licencias. Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas
(como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de anima-
cion), concederlicencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puedereportarles
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tasas de licencia y regalias cuantiosas. La concesion de licencias también permite que una
empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relati-
vamente seguray eficazen funciéon de los costos.

» Obtencidn de licencias. Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufactura-
dos en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de
sus productos mediante la utilizacién en ellos de unlogotipo o unamarca famosos.

43.;Qué tasa oregalia deberia esperar percibir
por sumarca?

Enlos acuerdos de licencia, el titular del derecho suele serremunerado mediante un pago uni-
coy/oregalias periddicas, cuya cuantia puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del
producto objeto de la licencia (regalia por unidad) o a las ventas netas (regalia basada en las
ventas netas). En muchos casos, la remuneracion por una licencia de marca es una combina-
cidonde un pago Unico yregalias. En ocasiones, las regalias pueden sustituirse por una partici-
pacidonen el capital de laempresadellicenciatario.

Sibienexistennormas de sectorrelativas alacuantia delasregalias en cadasectorindustrialen
particularcuya consultapuederesultarutil, cadaacuerdo delicenciaesunicoylacuantiadelas
regaliasdepende defactores especificosy muy diferentes que puedennegociarse. Porlotan-
to,lasnormas de sector pueden proporcionaruna orientacién Util pero basarse excesivamente
enestasnormas suele serun error, puesto que cada marca tiene unvalordistinto.

44. ;Cual es la diferencia entre unalicencia
exclusiva y unalicencia no exclusiva?

Existentres tipos de acuerdos de licencia enfunciéon del nimero de licenciatarios que pueden
servirse de ella:

» Licenciaexclusiva: Tiene derecho autilizarlamarcaunsololicenciatario, y nisiquieraeltitular
delregistro de marca podra utilizarla en el pais designado en el acuerdo de licencia.

» Licenciaunica: Tienen derecho a utilizarlamarca un solo licenciatario y el titular del registro.
Lalegislacion guatemaltecano contempla este tipo de licencia.

» Licencia no exclusiva: Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del
registro. Podrian otorgar sublicencias.

Enunmismo acuerdo delicenciapuede haberdisposiciones que concedanalgunos derechos
de manera exclusivay otros de manera Unica o no exclusiva.
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HARAR™  YIRGACHEFFE™  SIDAMO™

ETHIOPIAN ETHIOPIAN ETHIOPIAN
FINE COFFEE FINE COFFEE FINE COFFEE

El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de Partes Interesadas en el Café Etiope
de Gran Calidad), en colaboracion con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopia, puso en
marchalalniciativade Desarrollo delaMarcay ConcesidndeLicenciasdel Café Etiope. Conellase
pretende aliviarla pobreza en Etiopia mediante lapromociény lautilizacion de sus cafés de mayor
calidad. Lastres marcas mas famosas de café etiope (HararTM, YirgacheffeTMy SidamoTM)

Seregistraron enunos 36 paisesy se exigid alos distribuidores que obtuvieranlicencias no ex-
clusivas para suventa. Etiopia cuenta ahoraconmas de 110 licenciatarios en ocho paises.

45. ;Deberia conceder una licencia exclusiva
o no exclusiva sobre sumarca?

Esta cuestion depende del productoy de la estrategia comercial de suempresa. Porejemplo,
si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo mas beneficioso
sera una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa
realice una fuerte inversidn paralograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario poten-
cial no le convendra afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con
buen criterio, en obtenerunalicencia exclusiva.

46. ;Querelacion guardanlos acuerdos de
franquicia conlas marcas?

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determi-
nada de realizar una actividad empresarial, amplia su empresa mediante la concesion a otros
empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago
de unatasa. Ademas de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador
otorgara al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y los conocimientos espe-
cializados del franquiciador, y le proporcionara formacién y apoyo. En resumen, un negocio
exitoso seriareproducidoy gestionado porempresarios (los franquiciados) bajo la supervisiéon
y el control del franquiciadory con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el
derechoausarlapropiedadintelectualrelacionadaconesenegocio paraqueeste puedages-
tionarelnegocio eficazmente. Losderechos de propiedadintelectualque se cedenbajolicen-
ciaenunacuerdodefranquiciasuelensermarcas defabricaode comercio, disefios, derechos
de autor, patentesy secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos
de propiedadintelectual.
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Ejemplo:

Un restaurante especializado en platos a base de pollo, que utiliza la marca registrada Pollo Cam-
pero® hadesarrollado unsistema para preparary vender estos productos, cuyo volumen de ventas
es elevado y constante. El sistema se basa en una serie de factores que contribuyen al éxito de los
restaurantes Pollo Campero®, entre los que figuran las recetas y los métodos de preparacion de las
comidas, que permitenobtenerun producto de calidad constante; el diseno delosuniformesdelos
empleados, de los edificios y de los envases; y los sistemas de gestidon y contabilidad. Pollo Cam-
pero®transmite sus conocimientosy suexperienciaasus franquiciadosy sereservaelderechoasu-
pervisary controlarsuactividad. Un elemento fundamental del acuerdo de franquicia es que se au-
toriza alos concesionarios a utilizarlamarca Pollo Campero®y que estos se comprometen a usarla.

7

_/r//f?

CAMPERO

Registro 203318 en el Registro de la Propiedad Intelectual). Es una de las franquicias guatemalte-
cas mas exitosas.

47. ;Hay algunarestriccionalaventadela
marca de suempresa a otra empresa?

Cada vez existen mas posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa ti-
tular. Paralaventa o cesidén de unamarcaes posible que sea necesario depositaruna copia del
acuerdo, o parte de este, enla oficina de marcas.

Estudio monografico:
¢Como puede una marca aportar beneficios a un empresario?
El ejemplo de JET® Mosquito

EISr. S. K. Matlani,unempresario radicado enlalndia, fabricd artesanalmente una pequefia maquinay
comenzd amanufacturarlaminasimpregnadas conrepelente de mosquitos conlamarca JET®.

Efectud una inversion total en el proyecto de, aproximadamente, 65.000 ddlares de los Estados
Unidosde América. JET® no tardd mucho en convertirse en unamarca de éxito en elmercado.

Diez afios mas tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos industriales de la India, es-
tudiaba distintas opciones paraintroducirse en el mercado de los repelentes de mosquitos. Go-
drej Sarah Lee llegd a un acuerdo con la empresa del Sr. Matlani para comprar la marca JET® por
unos 6,5 millones de ddlares de los Estados Unidos de América. Las fabricas establecidas por el
Sr. Matlani, asi como los otros activos materiales de la empresa, continuaron en manos de este y
desde entonces se encuentraninactivos. La compra realizada por Godrej Sarah Lee comprendia
unicamente lamarca, que habia adquirido prestigio en elmercadoindio. De ese modo, a partirde
una inversion inicial de 65.000 ddlares de los Estados Unidos de América, el Sr. Matlani obtuvo
unos beneficios excepcionales gracias alaventade sumarca.
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Lamoralejade estahistoriaes que unabuenaestrategiaenmateriade propiedadintelectualyuna
gestionacertadadelacarterade derechos de propiedadintelectual pueden proporcionarbene-
ficios mucho mas importantes que todos los activos fisicos tradicionales con que pueda contar
unaempresa. Unamarcasimbolizalasinversionesrealizadas porunaempresa parapoderelaborar
y comercializar un producto de calidad. Para introducirse en un nuevo mercado como el de las
ldminas impregnadas con repelente de mosquitos, todo lo que Godrej Sara Lee necesitaba era
una marca que gozase de buena reputaciony satisficiera alos consumidores. Para el Sr. Matlani,
sumarca resulto ser su activo de mayor valory considerd que venderlo representaba una opcidn
interesante en un momento en que, a su juicio, la empresa estaba alcanzando los limites de sus
posibilidades de crecimiento.

Recopilado porPankajJain, directordelaUnidad de Derechos de Propiedad Intelectual del Minis-
teriode Industrias de Pequefa Escala, Gobierno delalndia. Puede obtenerse masinformacionen
IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad intelectual, que
puede consultarse enladireccion www. wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

48. ;Pueden otras empresas revender los
productos de marca de suempresasin
autorizacion?

Porlo general, otras empresas pueden revender en el mismo pais y sin tener que solicitar su con-
sentimiento los productos protegidos por marca que hayan comprado a su empresa. Sin embar-
go, que un tercero pueda revender legalmente en otro pais sus productos protegidos por marca
dependera de la legislacion pertinente (véase el cuadro que figura a continuacion). Al elaborar su
estrategia de exportacion, deberd comprobar este asunto, de ser posible con el asesoramiento
de un experto jurista. De manera anédloga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan una
marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso formal previo del titu-
lar del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero. Quizas le sorprendanla
considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varian de un
paisaotro.Dehecho, varios paiseshanformuladolas doctrinas denominadas de «agotamiento del
derechodemarca»yde «laprimeraventa», conforme alas cuales se dirimenlas situacionesenque
eltitular de unregistro de marcapuede o no actuar contraunrevendedor de sus productos.

Lasimportaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Unaimportacion paralela es un producto protegido porun derecho de marca que seimportaaun
mercadoysevendeenélsinelpermisodeltitulardelregistro de marca.Los productos son “autén-
ticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca
obajolicenciadeeste. Noobstante, es posible que hayansido concebidos o empaquetados para
un pais o mercado especificos y posteriormente se importen a un mercado distinto del previsto
por el titulardelregistro de marca.

Laimportacion paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican versiones distin-
tas de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen distintos
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niveles de precios para sus productos en los diferentes mercados. Los importadores paralelos
suelen adquirir productos en un pais a un precio (P1) que esinferior al precio (P2) al que se venden
enun segundo pais, importan los productos a ese segundo pais y los venden alli a un precio que
generalmente se sitla entre el primer precio (P1)y el segundo (P2).

Elagotamiento de los derechos de marca se refiere a una de las limitaciones de los derechos de
propiedad intelectual. El titular del registro de una marca goza del derecho de impedir a terce-
ros que utilicen un signo protegido para productosidénticos o similares cuando dicho uso pueda
generar confusion en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros del
mercado estd limitado porladoctrina del agotamiento de los derechos. Segun esta doctrina, una
vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos a los que esta asociada esa
marca, en general no puede impedir que se revenda ese producto, puesto que los derechos de
marca sobre ese producto se han “agotado” conlaprimeraventa.

Esapérdidade control es esencial para el funcionamiento de cualquier economia de mercado, ya
que permite elintercambio libre de productosy servicios. De no existirladoctrina delagotamien-
todelderecho de marca, el titular de lamarca original ejerceriaun control perpetuo sobre laventa,
la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marcay, por lo tanto, sobre toda la vida
econdmicadel producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos moéviles iPhone®.
Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono mévil nuevo con la marca iPhone®.
Sinembargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autoriza-
do puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono mo-
vil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto,
puesto que sus derechos sobre lamarcaiPhone® enrelacion con ese teléfono movil en particular
se “agotaron” enelmomento en que el producto se vendid al consumidor.

Ladoctrinaestapresente entodoslospaises, pero existentrestiposdiferentesde sistemasde ago-
tamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cual de ellos es preferible es objeto de
una grancontroversia, debido aque conllevarepercusiones econdmicasimportantes.

» Siunpaisreconoceladoctrinadelagotamiento nacional, el derecho deltitulardelamarca
acontrolarelmovimiento de un producto o servicio se extingue enelmomento enque este
secolocaenelmercadoenelterritorionacional. No se permitenlasimportaciones parale-
las. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmision de productos y
serviciosy de segregarlos mercados.

» Enlossistemasdeagotamientoregional, elderechodeltitulardelamarcase extingueenel
momento en que el producto o servicio entraen el mercado de cualquiera de los paises de
una regiéon determinada, como la Union Europea. Las importaciones paralelas estan per-
mitidas, aunque solamente enrelaciéon conlos productos que entraron en el mercado por
primeravezdentro del territorio regional.

» Enlospaises dondesereconoce ladoctrina delagotamientointernacional, el derecho del
titular de lamarca se extingue en elmomento en que el producto o servicio se vende o co-
mercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las importaciones
paralelas, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos
paisesindependientemente dellugaren elmundo en el que se hayan vendido o puesto en
elmercado porprimeravez.



El secreto esta enlamarca

Lista recapitulativa de comprobacion

» Comercializacidén. Examine las diferentes opciones existentes para la comercializacion de
sus marcas, que pueden constituiruna manera lucrativa de ampliar sunegocio.

» Concesidndelicencias. Lacuantiadelasregaliasy otras caracteristicas de los acuerdos de
licenciasonunfactorqueinfluye enlanegociacidony es aconsejable pedirel asesoramiento
deunexperto alredactarynegociaracuerdos delicencia.

» Acuerdos de franquicia. Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el
derecho de autor, pueden constituiruna parte fundamental de un acuerdo de franquicia.

» Recuerde elvalor de sumarca. Entoda operacion de comercializacion de sumarca, analice
de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de lamarcay sobre los produc-
tosyservicios que estarepresenta.

» Masinformacion. Véase elmddulo12 de IPPANORAMA™,
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49. ;Por qué esimportante detectar las
infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utiliza-
cién de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se
sirve de lareputaciéon de esaempresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar, siel com-
petidorvende productos de peorcalidad, lareputacidndela otraempresa se vera danada. Por
consiguiente, es importante que efectle un seguimiento continuo del uso por otras empre-
sas de marcas que sean tan similares que lleven a confusién. A tal efecto, puede adoptar las
siguientes medidas:

» llevaracabobusquedasde marcas (vease elapartado N.°19);

» efectuarunseguimiento enlnternety ensus puntos de venta habituales;

» proporcionar formacion a sus empleados sobre los derechos de marcay alentarles a que
estén atentos ante posiblesinfracciones;y

» utilizar los servicios de una organizacion especializada a fin de detectar infracciones de su
marca o marcas.

La gestion deriesgos enla esfera de las marcas

Velarporque serespetenlos derechos de marcas es solouno delos aspectos delagestionde
riesgos que tiene por objeto protegerel tiempoy el dinero que usted hainvertido en sumarca,
incluidaslas marcas de fabrica o de comercio.

Elaborar una estrategia sélida antes de que se cometa una infraccién puede reducir al minimo
los costos que comportarialograrhacervaler posteriormente los derechos de marca.

Planificacion

» Inventarie periédicamente sus marcas y asegurese de que estdn adecuadamente docu-
mentadas.

» Definaquién,ensuempresa, estdencargado de gestionarsusactivos de propiedadintelectual.

» Elabore una estrategia financiera parala gestién de sus marcas enla que se aborden cues-
tiones como las tasas de mantenimientoy eluso de expertos externos comolos agentes de
marcasy los abogados expertos en marcas.

» Coordine asus empleados de modo que se garantice que sus marcas se utilizan de manera
coherente (marketing, publicidad, etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de
sus marcas.
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Proteccionde los derechos

» Enfunciéndelosrecursosdisponiblesyde suestrategiaempresarial, registre sus marcasen
todoslos paises enlos que preveé fabricar o comercializar sus productos.

Observanciay supervision

» Efectlde un seguimiento de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir em-
presasy marcas nuevas que sean de suinterés, asicomo productos competidores que pu-
dieraninfringir sus derechos.

» Forme a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un
seguimiento en el sectorempresarial.

» Asesorese conexpertos externos paradefender sus derechos contralasinfracciones.

» Evalle continuamente su estrategia a medida que suempresa crece y cambia.

50. ;Cuando infringe otra marca sus
derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o una marca
tan similar que induce a confusién para los mismos productos o para productos similares en
unpaisenelque sumarca esté protegida (véase el apartado N.° 15). Para probar que ha sufrido
unainfraccién, debe demostrar que una marca especifica es tan préxima ala suya que es pro-
bable que los consumidores se confundan. La confusion puede residir en que los productos
del competidor seaniguales alos suyos o en que, de algun modo, la empresa del competidor
parezca guardarrelacién o estar aprobada, autorizada o patrocinada por suempresa.

» Sitiene una marca solida. La solidezjuridica de lamarca viene determinada por el hecho de
haberlaregistrado, el grado de caracter distintivo que posee conrespecto alos productos
ofrecidos (véanse los apartados N.° 9y 10), laduracién del periodo durante el que se ha uti-
lizadolamarcaylacantidad de publicidad que se harealizado.

» Silas dos marcas son muy similares. Las similitudes pueden referirse al aspecto de las mar-
cas (dos logotipos parecidos), a su sonido (Luz en comparacién con Lux) y a su significado
(White Horse en comparacion con Caballo Blanco).

» Silos productos sonmuy similares. Silos productos compiten directamente, el peligro es que
los consumidores crean equivocadamente que existe unarelacién entre los productores.

» Sihay indicios de que efectivamente existe confusion. Todos los mensajes de correo postal o
electronico, y las llamadas telefonicas que se hayan remitido o efectuado por error, asi como
cualquierquejadelos consumidores, resultan de utilidad para evaluarelgrado de confusiondel
publico.Unaencuesta alos consumidores sirve parademostrarla confusion entre el publico.

» Silos productos se venden mediante los mismos canales de comercializacidn.
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Este grado de proteccion tradicional no es adecuado para proteger marcas notoriamente co-
nocidas contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputacion o de diluir el caracter
distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor proteccidén en casi todos los paises
(véase el cuadro que figura a continuacion del apartado N.° 5).

51. ;Queé debe hacer si sumarca esta siendo
utilizada por terceros sin su autorizacion?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca esta sien-
do objeto deinfraccion. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informara de las
distintas maneras en que puede interponerunadenuncia poractos de falsificaciony deinfrac-
ciondelamarcayle asesorard sobre cdmo hacervalerlos derechos de sumarca. Le informara
delos procedimientos civiles o, penales, de los que dispone.

No obstante, el titulardelderechotiene que estarseguro de quelosderechos sobrelamarcason
vélidosy quelainfraccidon es demostrable, ya que en muchas jurisdicciones el presunto infractor
puede presentaruna demanda frente alas amenazasinfundadas de entablaracciones legales.

Adicionalmente, lalegislacion guatemalteca contempla medidas cautelares comola cesacidn
inmediata del uso, aplicacion, colocacion de los productos infractores y prohibicion de laim-
portaciéndelos productosinfractores.

Sicomprueba que se estaninfringiendo sus derechos de marca, podrd decidirenviarunacarta
(que seconoce conelnombre de “intimacionde cese enlapractica”,’cease and desist letter” o
“cartade cesey desisimiento”) al supuestoinfractorenla que se le informe de la posible exis-
tenciadeunconflicto. Pararedactar esa carta esrecomendable contar conla asistenciade un

abogado especializado enmarcas.

Si suempresa considera que la infraccién es dolosa y sabe donde tiene lugar la actividad in-
fractora, tal vez quiera actuar de manera sorpresivay obtener, conlaayuda deunabogado es-
pecializado en marcas, una orden de inspeccidn e incautacion (cursada, normalmente, porun
tribunal competente o por la policia) para efectuar una inspeccion sin avisar previamente ala
empresa o personaque supuestamente esta cometiendo un delito. Se podrainiciarun proce-
so penal en aquellos casos enlos que se entienda que se trata de falsificacion dolosa de mar-
cas de fabricao de comercio o de piraterialesiva del derecho de autor a escala comercial.

Las autoridadesjudiciales pueden obligar al infractor ainformar al propietario de la marca so-
bre laidentidad de las personas implicadas en la produccién y distribucién de los productos
y servicios infractores, asi como de sus canales de distribucion. Como medida de disuasidn
eficaz contralas infracciones, las autoridades judiciales podran ordenar, a instancia del titular
delregistro de marca, que los productosy materiales infractores se destruyan o se apartende
los circuitos comerciales sin el pago de indemnizacién alguna.
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Estudio monografico:
La utilizacion del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra competidores
queinfringenlos derechos de marca. El ejemplo de Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation (SCC)es el principal fabricante de perfumes, cosméticosy articu-
los de tocador de Viet Nam. Por medio de los servicios de agencias profesionales de propiedad
intelectual de Viet Namy del extranjero, SCC se asegura de que sus activos de propiedadintelec-
tual estan protegidos, antesintroduciren el mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta
medida, SCC es propietario de mas de 200 marcas y disefios industriales, muchos de ellos en el
ambitointernacional.

Varias personas y empresas han intentado beneficiarse ilicitamente de las marcas de SCC por
medio de variasinfracciones de los derechos de propiedadintelectual. Cuando se cometen esas
infracciones, SCC solicita el asesoramientojuridico tanto de las oficinas de propiedad intelectual
como de expertosy, seguidamente, decide qué medidas adoptaenfunciondelaprobabilidad de
queeldesenlacele seafavorable,los costos previsibles de observancia, la posible indemnizacién
pordanosy perjuiciosylasconsecuencias que puedanderivarse parasus clientesy sus mercados.

Entre las medidas concretas que haadoptado SCC parahacerfrente alasinfracciones de sus de-
rechos de propiedad intelectual figuran el envio de advertencias oficiales a las tiendas que ven-
denproductosfalsificados, lapuestaenconocimientodelosclientesdelasinfracciones,laadap-
tacion delas etiquetas delos productos afin de facilitar el reconocimiento del producto original,
elaumento de las actividades de marketing y publicidad encaminadas a favorecer la fidelidad de
los clientesalamarcaylos procesosjudicialesy procedimientos administrativos.

Unatempranasensibilizacionrespecto delaimportanciade unempleo eficaz del sistema de pro-
piedad intelectual ha desempefiado un papel fundamental en el éxito de SCC. A este respecto,
los directores de SCC tienen la certeza de que “si no hubiéramos invertido en la proteccion de
nuestros activos de propiedad intelectual, a otros les habria sido mucho mas facil aprovecharse
ilicitamente de nuestro genio, nuestra creatividad y nuestra reputacion, lo que habria hecho mas
dificil, cuando noimposible, que lacompania alcanzara suactual posicién de primer fabricante de
cosmeéticos de VietNam”.

EnIP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estu-
diosde caso sobrelapropiedadintelectual, encontrard mas informacion.

52. ;Como puede impedir suempresa
laimportacion de productos de marca
falsiicados?

Ennumerosos paises, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo
objetivo es impedirla importacion de productos de marca falsificados y de cuya ejecucion se
encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras
pueden examinar, inspeccionar e incautarse de los productos sospechosos de infringir dere-
chos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan
acabo principalmente contra los productos que se importan al pais. Algunas autoridades adua-
nerastambiénretienenlos productos sospechosos que se encuentranentransito o se exportan.


http://www.wipo.int/

El secreto esta enlamarca

Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de
marcay proporcionar informacién valiosa que resulta Util para la labor interna de observancia
delosderechos quellevanacabolas empresas. Parabeneficiarse enla mayor medida posible
del sistema, es aconsejable que suempresa:

» se pongaen contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtenerinforma-
cidonsobre elrégimen aduanero local;

» acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el
mejormodo de proceder; Inscriba sumarca o marcas ante la oficina de aduanas;

» Proporcionetantainformacioncomoleseaposibley coopere conlosfuncionarios deadua-
nas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, informa-
cidonsobrelagamade productos quellevan sus marcas, indicaciones sobre como distinguir
los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, informa-
cidonacercadelaubicacidony el destino delos productos falsificados, etc.); y

» pague lastasas establecidas.

53. ;Con qué opciones cuenta para
solucionar extrajudicialmente controversias
surgidas de demandas por infraccion?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera efi-
cazpormedio delamediaciono el arbitraje.

La ley guatemalteca contempla la conciliacion y el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la
ventaja de serun procedimiento menos formal, mas breve y mas barato que los procedimien-
tosjudicialesy, a nivel internacional, es mas facil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una
delasventajasdelamediacidnes quelaspartes mantienenel controlsobre el proceso de solu-
ciondelacontroversia, lo que puede contribuiramantenerbuenasrelaciones comerciales con
la parteinfractora, conla que puede ser conveniente estableceruna colaboracién en el futuro.
Para obtener mas informacidn sobre el procedimiento de arbitraje y mediacion, véase el sitio
web del Centro de Arbitraje y Mediacién dela OMPlenwww.wipo.int/amc/es.
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Lista recapitulativa de comprobacion

» Manténgase alerta. Enla medida de lo posible, efectie un seguimiento de la competencia
paradetectarinfracciones. Proporcione formacion a sus empleados sobre lasinfracciones
para que puedanrealizar el seguimiento de manera mas eficaz.

» Gestion de riesgos. Elabore una estrategia de gestion de marcas a fin de reducir al minimo
losriesgosy potenciaral maximo los beneficios.

» Asesorese. Consulteaunabogado de marcasantesde tomar cualquier medida, puesto que
sus acciones puedentener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.

» Noignorelasacusaciones. Siuncompetidorle acusadeinfringirlos derechos deunamarca,
consulte aun abogado especializado en este &mbito. No debe pasar por alto las acusacio-
nes de uncompetidoraun cuando considere que carecen de todo fundamento.

» Solucion extrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionar las
controversias al margen de los tribunales mediante la inclusion de cldusulas de arbitraje o
de mediacion enlos acuerdos de licencia (puede obtener mas informacion en www. wipo.
int/amc/es).
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Lista recapitulativa global de comprobacion para una buena estrategia en
materia de marcas
» Escojaunamarcasolidayvalida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportacion.

» Efectle unabusqueda de marcas ensu paisy enrelacién conlos posibles mercados de ex-
portacidonylaslineas de productos que puedan ampliarse.

» Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus pro-
ductos). Noolvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero. Re-
nueve sus registros siasilo desea.

» Muestre el simbolo ® unavez que haregistrado sumarcay no permita que esta se convierta
engenérica.

» Obtengabeneficios delaconcesiénde licencias sobre sumarca, cuando proceda.

» Nopermitaque otros confundanalos consumidores. Detecte elusoindebidode sumarcae
inste con prontitud alinfractora que cese enese uso. Sielinfractornoresponde a suintima-
cion, inicie accionesjudiciales.

» Inste ala autoridad aduanera, alli donde exista, a que impida laimportacién o exportacion
delas mercanciasinfractoras.
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Consulte los siguientes sitios web sidesea obtener masinformacién sobre los siguientes temas:

» Cuestionesrelacionadas conlapropiedadintelectual desde un punto de vista empresarial:
WWW.Wipo.int/sme/es/index.html

» Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html; www.inta.org/es/Pages/
Inicio.aspx (AsociacionInternacional de Marcas)

» Paraconocerlos aspectos practicosrelacionados con elregistro de marcas, consulte la lis-
ta de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que estéd disponible en:
www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

» El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas: www.wipo.int/madrid/es/
index.html

» LaClasificacidnde Niza: https://www.wipo.int/classifications/ nice/es/index.html

» LaClasificacionde Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html

» ElCentro de Arbitraje y Mediaciénde la OMPIl: www.wipo.int/amc/es/index.htm|

» Elconflicto entre los nombres de dominio y las marcas de fébrica o de comercioy los pro-
cedimientos de solucién extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio:
WWW.Wipo.int/amc/es/domains/index. html

» Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de losintereses ge-
nerales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en
cuentalos efectos que puede tener laresponsabilidad social de las empresas enlos resul-
tados delas actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index. html

» Unalistadelasbases de datosenlInternet en materiade marcas que administranlas oficinas
de propiedadintelectual de todo elmundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html

» LaBase Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita busque-
das relativas alas marcas en multiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/

index.html

» Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene informacion detallada sobre todas las
marcasregistradas conarreglo al Sistemade Madrid: www.wipo.int/madrid/es/monitor/in-
dex.html

» LaRecomendacion Conjunta de la OMPIrelativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de
las Marcas Notoriamente Conocidas: www.wipo.int/publications/es/details. j[sp?id=346

» La Recomendacién Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas: www.wipo.int/
publications/es/details. jsp?id=344

» LaRecomendacion conjuntarelativa alas disposiciones sobre la protecciéon de las marcas,

y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: https://www.wipo.int/
publications/es/ details.jsp?id=345
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http://www.wipo.int/trademarks/es/index.html
http://www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx
http://www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
http://www.wipo.int/madrid/es/index.html
http://www.wipo.int/madrid/es/index.html
https://www.wipo.int/classifications/
http://www.wipo.int/classifications/vienna/
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/domains/index
http://www.wipo.int/enforcement/es/index
http://www.wipo.int/amc/es/trademark/
http://www.wipo.int/reference/es/branddb/ index.html 
http://www.wipo.int/reference/es/branddb/ index.html 
http://www.wipo.int/madrid/es/monitor/
http://www.wipo.int/publications/es/details
http://www.wipo.int/publications/es/details
http://www.wipo.int/publications/es/details
https://www.wipo.int/publications/es/
https://www.wipo.int/publications/es/

	_Hlk175921782
	_TOC_250004
	_TOC_250003
	_TOC_250002
	_TOC_250001
	_TOC_250000
	Introducción
	Las marcas
	1. ¿Qué es una marca?
	2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?
	3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de fábrica o de comercio y una marca de prestigio?
	4. ¿Para qué sirven las marcas?

	Los tipos de
	marcas
	5. ¿Qué son las marcas de servicios?
	6. ¿Qué son las marcas colectivas?
	7. ¿Qué son las marcas de certificación?
	8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?

	La creación de marcas
	9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?
	10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?
	11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

	La protección de las marcas
	12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?
	13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?
	14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?
	15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?
	16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?
	17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?
	18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?
	19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?
	20. ¿Cuáles son los costos de creación y la protección de una marca?
	21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?
	22. ¿Se necesita un agente de marcas o abogado  para presentar una solicitud de marca?
	23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?
	24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?
	25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?
	26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?
	27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?
	29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

	Las marcas en el extranjero
	30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?
	31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?
	32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?
	33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

	El uso de las marcas
	34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?
	35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?
	36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?
	37. ¿Cómo debe utilizar su marca?
	38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?
	39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?
	40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?
	41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?

	La 
comercialización 
de las marcas
	42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?
	45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?
	46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?
	47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?
	48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

	La observancia
	de los derechos de marca
	49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?
	50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?
	51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?
	52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?
	53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

	Anexo – Sitios web de utilidad

